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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 13 de febrero de 2014:*

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Dibujos o modelos comunitarios — Reglamento
(CE) n° 6/2002 — Articulos 7, apartado 1, 11, apartado 2, 19, apartado 2, 88 y 89, apartado 1, letras a)
y d) — Modelo comunitario no registrado — Proteccién — Divulgacién al ptiblico — Novedad —
Accidn por infracciéon — Carga de la prueba — Prescripciéon — Preclusion — Derecho aplicable»

En el asunto C-479/12,
que tiene por objeto una peticién de decision prejudicial planteada, con arreglo al articulo 267 TFUE,
por el Bundesgerichtshof (Alemania), mediante resolucién de 16 de agosto de 2012, recibida en el
Tribunal de Justicia el 25 de octubre de 2012, en el procedimiento entre
H. Gautzsch GrofShandel GmbH & Co. KG
y
Miinchener Boulevard Mobel Joseph Duna GmbH,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. M. Ilesi¢, Presidente de Sala, y los Sres. C.G. Fernlund y A. O Caoimh, la
Sra. C. Toader y el Sr. E. Jarasitinas (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. M Wathelet;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Miinchener Boulevard Mobel Joseph Duna GmbH, por el Sr. A. Rinkler,
Rechtsanwalt;

— en nombre de la Comisién Europea, por los Sres. G. Braun y F. Bulst, en calidad de agentes;

oidas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia publica el 5 de septiembre
de 2013;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: aleman.

ES
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SENTENCIA DE 13.2.2014 — ASUNTO C-479/12
H. GAUTZSCH GROSSHANDEL

Sentencia

La peticién de decisiéon prejudicial tiene por objeto la interpretacién de los articulos 7, apartado 1, 11,
apartado 2, 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letras a) y d), del Reglamento (CE) n® 6/2002 del Consejo,
de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).

Esa peticion se ha presentado en el marco de un litigio entre H. Gautzsch GrofsShandel GmbH & Co.
KG (en lo sucesivo, «Gautzsch Grofshandel») y Miinchener Boulevard Mobel Joseph Duna GmbH (en
lo sucesivo, «sMBM Joseph Duna»), nacido de una accién por infracciéon de un modelo comunitario no
registrado ejercitada por MBM Joseph Duna contra Gautzsch Grof$handel.

Marco juridico
A tenor del considerando 1 del Reglamento n°® 6/2002:

«La creacién de un sistema unificado de dibujos y modelos comunitarios a los que se conceda
protecciéon uniforme con efectos uniformes en todo el territorio de la Comunidad contribuiria a lograr
dichos objetivos de la Comunidad establecidos en el Tratado.»

Los considerandos 21 y 22 de ese Reglamento exponen:

«(21) ElI carécter exclusivo del derecho que confiere un dibujo o modelo comunitario registrado esta
en consonancia con su mayor seguridad juridica. No obstante, el dibujo o modelo comunitario
no registrado debe conferir Unicamente el derecho a impedir las copias del mismo. La
protecciéon no puede, por tanto, abarcar productos a los que se aplican dibujos o modelos que
son resultado de un dibujo o modelo concebido independientemente por un segundo creador.
Interesa hacer extensivo dicho derecho también al comercio de productos a los que se haya
aplicado un dibujo o modelo ilicito.

(22) La tutela de dichos derechos ha de regirse por la legislacion de cada pais, por lo que es preciso
establecer sanciones basicas uniformes en todos los Estados miembros. Con independencia de la
jurisdicciéon en la que se solicite la tutela de los derechos, mediante dichas sanciones han de
poderse impedir los actos de infraccién.»

El considerando 31 del mismo Reglamento precisa lo que sigue:

«El presente Reglamento no excluye la aplicacién a los dibujos y modelos protegidos por dibujos o
modelos comunitarios del Derecho de la propiedad industrial u otras normas de los Estados
miembros, como son las normas relativas a la proteccién de dibujos y modelos obtenida mediante su
registro o las relativas a los derechos sobre dibujos y modelos no registrados, marcas comerciales,
patentes y modelos de utilidad, competencia desleal o responsabilidad civil.»

Conforme al articulo 1, apartados 1 y 2, letra a), del Reglamento n° 6/2002, el dibujo o modelo que
cumpla los requisitos establecidos en el mismo Reglamento serd protegido en calidad de «dibujo o
modelo comunitario no registrado» si se hace ptblico conforme al procedimiento previsto en el propio
Reglamento.

El articulo 4 del Reglamento n° 6/2002, titulado «Requisitos de protecciéon», dispone en su apartado 1

que un dibujo o modelo serd protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee
caracter singular.
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A tenor del articulo 5, apartado 1, de dicho Reglamento, titulado «Novedad»:

«Se considerard que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho publico ningtin dibujo o
modelo idéntico:

a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del dia en que el dibujo o
modelo cuya proteccidn se solicita haya sido hecho publico por primera vez;

[...]»
El articulo 6, apartado 1, de ese Reglamento, titulado «Cardcter singular», establece:

«Se considerard que un dibujo o modelo posee caricter singular cuando la impresién general que
produzca en los usuarios informados difiera de la impresiéon general producida por cualquier otro
dibujo o modelo que haya sido hecho publico:

a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del dia en que el dibujo o
modelo cuya proteccidn se solicita haya sido hecho publico por primera vez;

[..]»
El articulo 7 del mismo Reglamento, titulado «Divulgacién», dispone en su apartado 1:

«Se considerara que existe divulgacién a los efectos de lo dispuesto en los articulos 5 y 6 cuando el
dibujo o modelo haya sido hecho publico con posterioridad a su inscripcién en el Registro o de algin
otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, antes de la fecha
mencionada en la letra a) del apartado 1 del articulo 5 y en la letra a) del apartado 1 del articulo 6 o en
la letra b) del apartado 1 del articulo 5 y en la letra b) del apartado 1 del articulo 6, salvo en el caso de
que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el trafico comercial normal por
los circulos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad. No obstante, no se
considerara que el dibujo o modelo ha sido hecho publico por el simple hecho de haber sido divulgado
a un tercero en condiciones tdcitas o expresas de confidencialidad.»

El articulo 11 del Reglamento n°® 6/2002, titulado «Duracion de la proteccién del dibujo o modelo
comunitario no registrado», establece:

«1. Todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en la secciéon 1 quedara protegido
como dibujo o modelo comunitario no registrado durante un plazo de tres afos a partir de la fecha
en que dicho dibujo o modelo sea hecho publico por primera vez dentro de la Comunidad.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, se considerard que un dibujo o modelo ha sido hecho
publico dentro de la Comunidad si se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algin
otro modo, de manera tal que en el trafico comercial normal, dichos hechos podrian haber sido
razonablemente conocidos por los circulos especializados del sector de que se trate, que operen en la
Comunidad. No obstante, no se considerarda que el dibujo o modelo ha sido hecho publico por el
simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tdcitas o expresas de
confidencialidad.»
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El articulo 19, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento, titulado «Derechos conferidos por un dibujo o
modelo comunitario», dispone:

«1. Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilizacién y
de prohibir su utilizacién por terceros sin su consentimiento. Se entendera por utilizacién, en
particular, la fabricacién, la oferta, la puesta en el mercado, la importacién, la exportacion o la
utilizacion de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya
aplicado, asi como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.

2. En cambio, el dibujo o modelo comunitario no registrado sélo confiere a su titular el derecho de
impedir los actos mencionados en el apartado 1 si la utilizacion impugnada resulta de haber sido
copiado el dibujo o modelo protegido.

La utilizacién impugnada no se considerard resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo
protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creaciéon independiente realizado por un
autor del que quepa pensar razonablemente que no conocia el dibujo o modelo divulgado por el
titular.»

A tenor del articulo 88 del mismo Reglamento, titulado «Derecho aplicable»:

«1. Los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicardn las disposiciones del presente
Reglamento.

2. En todas las cuestiones no previstas por el presente Reglamento, los tribunales de dibujos y modelos
comunitarios aplicaran su legislacién nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado.

3. Salvo disposicion expresa en contrario del presente Reglamento, los tribunales de dibujos y modelos
comunitarios aplicardn las normas procesales que rijan los procedimientos similares sobre dibujos y
modelos nacionales vigentes en el Estado miembro en el que se encuentren.»

El articulo 89, apartado 1, del referido Reglamento, titulado «Sanciones por infraccién», establece:
«Si en una accién de infraccién o intento de infraccién, un tribunal de dibujos y modelos comunitarios
hallare que el demandado ha infringido o amenazado con violar un dibujo o modelo comunitario,

dictara las resoluciones siguientes, salvo que existan motivos especiales que lo desaconsejen:

a) un interdicto por el que se prohiba al demandado continuar realizando los actos que infringen o
pudieran infringir el dibujo o modelo comunitario;

b) una orden de embargo de los productos infractores;

¢) una orden de embargo de los materiales y aplicaciones especialmente utilizados para fabricar los
bienes infractores, en el caso de que su propietario conociera los fines a que su empleo se
destinaba o si tales fines fueran obvios en esas circunstancias;

d) cualquier orden que imponga otras sanciones apropiadas en las circunstancias previstas por la

legislacion vigente en el Estado miembro en el que se hayan cometido los actos de infraccién o
de amenaza de infraccidn, incluidas las normas de Derecho internacional privado.»
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Litigio principal y cuestiones prejudiciales

De la resolucién de remision resulta que las partes en el litigio principal comercializan mobiliario de
jardin. Entre los productos vendidos por MBM Joseph Duna figura una pérgola de jardin con
baldaquin comercializada en Alemania, cuyo modelo fue creado por el gerente de esa empresa en
otonio de 2004. Durante el afio 2006 Gautzsch Grof$handel comenzd, por su parte, a comercializar una
pérgola de jardin, denominada «Athen», fabricada por la empresa Zhengte, establecida en China.

Reclamando para su modelo la proteccién conferida a los dibujos y modelos comunitarios no
registrados, MBM Joseph Duna ejercité una accién de infraccién contra Gautzsch Grofshandel ante el
Landgericht Diisseldorf (tribunal regional de Diisseldorf) (Alemania), por la que pretendia que esa
ultima sociedad dejara de vender esa pérgola, entregara los productos ilicitos que obrasen en su
posesidon o de los que fuese propietaria para destruirlos, comunicara informacién relacionada con su
actividad y fuera condenada a indemnizar los dafios y perjuicios derivados de esas actividades.

En apoyo de sus pretensiones MBM Joseph Duna alegé en sustancia que la pérgola «Athen» era una
copia del modelo del que es titular, que se incluyé en los meses de abril y mayo de 2005 en su
«Boletin de novedades — MBM», que se habia difundido entre los principales comerciantes del sector
vendedores de muebles y muebles de jardin y entre asociaciones de compradores de muebles
alemanas.

Gautzsch GrofShandel se opuso a esas pretensiones, alegando que la pérgola «Athen» habia sido creada
de forma auténoma por la empresa Zhengte a principios de 2005, sin tener conocimiento del modelo
de MBM Joseph Duna. Manifesté que esa pérgola habia sido presentada a clientes europeos en el mes
de marzo de 2005 en las salas de exposicién de Zhengte en China y que en el mes de junio del mismo
afo se envi6 un modelo de dicha pérgola a la sociedad Kosmos establecida en Bélgica. Alegando que
MBM Joseph Duna tenia conocimiento de la existencia de este modelo desde septiembre de 2005 y
sabia de su comercializacién desde agosto de 2006, invocé en su defensa la prescripcién y la
preclusion.

El tribunal de primera instancia declaré que procedia sobreseer las pretensiones primera y segunda de
la demanda referidas al cese de la utilizaciéon de la pérgola «Athen» y a la entrega de los productos
ilicitos a causa de la expiraciéon de la proteccion trienal de los dibujos o modelos comunitarios no
registrados. Pronuncidndose sobre las otras pretensiones de la demanda, condendé a Gautzsch
Grofshandel a proporcionar informacién sobre sus actividades y declaré la obligacién a cargo de ésta
de indemnizar los dafios y perjuicios derivados de esas actividades.

El recurso de apelacién interpuesto por Gautzsch Grof$handel contra esta resolucion fue desestimado
por el tribunal de apelacién, que considerd, a la luz de los articulos 19, apartado 2, y 89, apartado 1,
letras a) y d), del Reglamento n° 6/2002, asi como de la Ley alemana de proteccién de los dibujos y
modelos, que las dos primeras pretensiones de la demanda eran inicialmente fundadas y que MBM
Joseph Duna tenia efectivamente derecho a obtener informacién y a ser indemnizada.

En el marco del recurso de casacién interpuesto por Gautzsch GrofShandel ante el tribunal remitente,
éste se pregunta, atendiendo a los hechos del litigio principal, sobre el alcance del concepto de
«divulgacion» que figura en particular en los articulos 7, apartado 1, y 11, apartado 2, del Reglamento
n°® 6/2002, a efectos de determinar si el modelo no registrado cuya proteccién se pretende ha sido
hecho publico en el sentido de ese Reglamento y si el modelo que se le opone lo ha sido
anteriormente.

Por otro lado, el tribunal remitente se pregunta si la prueba de la infraccién del modelo no registrado
asi como la prescripcién y la preclusion que se puedan oponer como excepciones contra la accién por
infraccion se rigen por el Derecho de la Unién o por el Derecho nacional. Se pregunta demas si el
Derecho aplicable a las pretensiones, en el ambito de toda la Unién Europea, de destruccion de los
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productos ilicitos, de obtencién de informacién sobre las actividades del autor de la infraccién y de
indemnizaciéon del perjuicio derivado de esas actividades es su Derecho nacional o el Derecho del
Estado miembro en el que se han cometido los actos de infraccidén.

En esas circunstancias el Bundesgerichtshof decidié suspender el procedimiento y plantear al Tribunal
de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ;Debe interpretarse el articulo 11, apartado 2, del Reglamento [n° 6/2002] en el sentido de que en
el trafico comercial normal un dibujo o modelo pudo ser razonablemente conocido en los circulos
especializados del sector de que se trate que operen en la Unidn si se difundieron representaciones
del dibujo o modelo entre los comerciantes?

2) ¢Debe interpretarse el articulo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento [n° 6/2002] en el
sentido de que un dibujo o modelo, pese a haber sido divulgado a terceros sin condiciones
expresas o tacitas de confidencialidad, no pudo ser conocido razonablemente en el tréfico
comercial normal por los circulos especializados del sector de que se trate que operen en la

Union si:

a) sdblo se dio a conocer a un unico empresario de los circulos especializados, o

b) se presenté en las salas de exposicion de una empresa en China, fuera del dmbito de
observaciéon habitual del mercado?

3) a) ;Debe interpretarse el articulo 19, apartado 2, del Reglamento [n°® 6/2002] en el sentido de
que pesa sobre el titular de un dibujo o modelo comunitario no registrado la carga de la
prueba de que la utilizacién impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo
protegido?

b) En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestidn, letra a):
¢Se invierte o se atenua la carga de la prueba del titular del dibujo o modelo comunitario no
registrado si entre el dibujo o modelo y la utilizacién impugnada existen coincidencias
sustanciales?

4) a) Estd sujeta a prescripcion la accién de cesacion por infracciéon de un dibujo o modelo
comunitario no registrado prevista en los articulos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a),
del Reglamento [n° 6/2002]?

b) En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestion, letra a):
¢Dicha prescripcién se rige por el Derecho de la Unién? Si es asi, ;por qué disposicion?

5) a) Estd sujeta a preclusion por retraso desleal en su ejercicio la acciéon de cesacién de los
articulos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento [n° 6/2002], por infraccién
de un dibujo o modelo comunitario no registrado?

b) En caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestidn, la letra a):

¢Dicha preclusién por retraso desleal se rige por el Derecho de la Unién? Si es asi, ;por qué
disposicion?
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6) ¢Debe interpretarse el articulo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento [n° 6/2002] en el sentido de
que las pretensiones de destruccion, informacién e indemnizacién por infraccién de un dibujo o
modelo comunitario no registrado, a escala de toda la Unién, se rigen por el Derecho de los
Estados miembros en los que se cometieron los actos ilicitos?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestion prejudicial

El tribunal remitente expone que el tribunal de apelacion estimé que el modelo de pérgola de jardin de
MBM Joseph Duna objeto del litigio principal se habia divulgado al publico por primera vez al
difundirse el «Boletin de novedades — MBM» que incluia representaciones de ese modelo en abril y
mayo de 2005, con unos 300 a 500 ejemplares, entre vendedores y comerciantes intermediarios y dos
asociaciones de compradores de muebles alemanas.

Atendiendo a esos hechos, el tribunal remitente se pregunta si la difusién entre comerciantes de
representaciones de ese modelo basta para considerar que éste pudo ser conocido en el tréifico
comercial normal por los circulos especializados del sector interesado que operen en la Unién, en el
sentido del articulo 11, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002. Manifiesta que, segiin una opinién, los
circulos especializados sélo incluyen a las personas que dentro del sector interesado estdan encargadas
de concebir los modelos y desarrollar o fabricar productos ajustados a esos modelos. Asi pues, segin
esa opinién, no forman parte de los circulos especializados todos los comerciantes sino sé6lo los que
tengan una influencia conceptual en el disefio del producto que comercializan.

Es preciso observar no obstante que esa interpretacién del concepto de «circulos especializados» no
deriva del texto del articulo 11, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002.

En efecto, segin ponen de relieve la Comisién en sus observaciones presentadas al Tribunal de Justicia
y el Abogado General en los puntos 34 y siguientes de sus conclusiones, el articulo 11, apartado 2, de
ese Reglamento no contiene restricciones sobre la naturaleza de la actividad de las personas fisicas o
juridicas a las que puede considerarse comprendidas en los circulos especializados del sector
interesado. Ademads, de la redaccién de esa disposicion, y en especial del hecho de que prevé la
comercializacién como un modo de divulgacién al publico, entre otros, de los dibujos o modelos no
registrados, y de que exige tener en cuenta el «trafico comercial normal» para apreciar si los actos
constitutivos de la divulgacién podian ser conocidos razonablemente por los circulos especializados, se
deduce que los comerciantes que no hayan participado en la concepcién del producto referido no
pueden ser excluidos en principio del circulo de las personas a las que se puede considerar
integrantes de esos circulos especializados.

Por lo demas, tal exclusién supondria una restriccion de la proteccion de los dibujos y modelos
comunitarios no registrados que no se sustenta en modo alguno en las otras disposiciones ni en los
considerandos del Reglamento n° 6/2002.

La cuestion de si la difusiéon de un dibujo o modelo no registrado entre comerciantes del sector
interesado que operen en la Unién basta para considerar que en el trifico comercial normal ese
dibujo o modelo podia ser conocido razonablemente por los circulos especializados de ese sector es
sin embargo una cuestion de hecho cuya respuesta depende de la apreciacién por el tribunal de
dibujos y modelos comunitarios de las circunstancias propias de cada caso.

En consecuencia, se ha de responder a la primera cuestiéon prejudicial planteada que el articulo 11,

apartado 2, del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que se puede considerar que
en el trafico comercial normal un dibujo o modelo no registrado podia ser razonablemente conocido
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por los circulos especializados del sector interesado que operen en la Unién Europea si se han
difundido representaciones de ese dibujo o modelo entre los comerciantes que operan en ese sector,
lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias
del asunto del que conoce.

Sobre la segunda cuestion prejudicial

El tribunal remitente expone que el tribunal de apelacién aprecié que el modelo de MBM Joseph
Duna, objeto del litigio principal, era nuevo en el sentido del articulo 5, apartado 1, letra a), del
Reglamento n°® 6/2002, al considerar que en el trafico comercial normal los circulos especializados del
sector interesado no habian podido tener conocimiento del modelo «Athen», presentado durante el
afio 2005 en los locales de exposicion de la empresa Zhengte en China y a la sociedad Kosmos en
Bélgica.

A la vista de esas consideraciones el tribunal remitente se pregunta si el articulo 7, apartado 1, primera
frase, del Reglamento n® 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que un dibujo o modelo, aunque se
haya divulgado a terceros sin condiciones expresas o ticitas de confidencialidad, pudo no haber sido
conocido razonablemente en el trafico comercial normal por los circulos especializados del sector
interesado que operen en la Unién si sélo se dio a conocer a un dnico empresario de ese sector o
sélo se presentd en las salas de exposicion de una empresa situada fuera del «ambito de observacion
habitual del mercado».

Hay que observar que de la redaccién del articulo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento
n° 6/2002 resulta que, para considerar que un dibujo o modelo se ha divulgado al ptblico a efectos de
la aplicacién de los articulo 5 y 6 de ese Reglamento, no se exige que los actos constitutivos de la
divulgacion hayan tenido lugar en el territorio de la Unidn.

No obstante, segin el mismo articulo, no puede considerarse que un dibujo o modelo se haya
divulgado si los hechos constitutivos de la divulgacién no podian ser razonablemente conocidos en el
trafico comercial normal por los circulos especializados del sector de que se trate que operen en la
Comunidad. La cuestion de si las personas integrantes de esos circulos podian tener razonablemente
conocimiento de sucesos acaecidos fuera del territorio de la Unién es una cuestién de hecho cuya
respuesta depende de la apreciaciéon por el tribunal de dibujos y modelos comunitarios de las
circunstancias propias de cada caso.

Asi sucede también acerca de la cuestién de si la divulgacién de un dibujo o modelo a una sola
empresa del sector interesado en el territorio de la Unidn es suficiente para considerar que en el
trafico comercial normal los circulos especializados de ese sector podian tener razonablemente
conocimiento de él. En efecto, no cabe excluir que en circunstancias especificas esa divulgacion sea
suficiente.

Por lo antes expuesto procede responder a la segunda cuestion prejudicial planteada que el articulo 7,
apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que un dibujo
o modelo no registrado, aunque se haya divulgado a terceros sin condiciones expresas o tacitas de
confidencialidad, no podia ser conocido razonablemente en el triafico comercial normal por los
circulos especializados del sector interesado que operen en la Unién si sélo se dio a conocer a una
Unica empresa de ese sector o s6lo se presentd en las salas de exposiciéon de una empresa situada
fuera del territorio de la Unién, lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos
comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce.
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Sobre la tercera cuestion prejudicial

El tribunal remitente sefiala que el tribunal de apelacion aprecié que el modelo de Gautzsch
Grofshandel no constituia un acto de creacién auténoma sino una copia del modelo de MBM Joseph
Duna, considerando que esta tltima se beneficiaba de una atenuacién de la carga de la prueba, por las
«coincidencias sustanciales objetivamente comprobadas» entre ambos modelos.

Atendiendo a esos factores el tribunal remitente se pregunta si el articulo 19, apartado 2, del
Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que pesa sobre el titular de un dibujo o
modelo comunitario no registrado la carga de la prueba de que la utilizacién impugnada resulta de
haber sido copiado el dibujo o modelo protegido y, en caso de respuesta afirmativa, si se invierte o se
atenda la carga de la prueba cuando entre ese dibujo o modelo y el otro cuya utilizacién se impugna
existen «coincidencias sustanciales».

Hay que constatar que el articulo 19 del Reglamento n°® 6/2002, regulador, como su titulo indica, de los
derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario, no contiene reglas expresas sobre la
aportacion de la prueba.

Sin embargo, como observa el Abogado General en los puntos 67 a 74 de sus conclusiones haciendo
referencia al Derecho de marcas, si se regulara por el Derecho nacional de los Estados miembros la
carga de demostrar que la utilizacién impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo
protegido, de ello podria derivar para los titulares de dibujos o modelos comunitarios una proteccién
variable en funcién de la ley aplicada, de modo que no se alcanzaria el objetivo de una protecciéon
uniforme que produjera los mismos efectos en todo el territorio de la Unién, expuesto en particular
en el primer considerando del Reglamento n® 6/2002 (véase, por analogia, la sentencia de
18 de octubre de 2005, Class International, C-405/03, Rec. p. 1-8735, apartado 73).

Habida cuenta de ese objetivo y de la estructura y el sistema del articulo 19, apartado 2, del
Reglamento n° 6/2002, se ha de considerar que, cuando el titular del dibujo o modelo protegido
invoca el derecho enunciado en el parrafo primero de esa disposicion, la carga de probar que la
utilizacién impugnada resulta de haber sido copiado ese dibujo o modelo pesa sobre ese titular,
mientras que en el supuesto del parrafo segundo de la misma disposicién incumbe a la parte contraria
demostrar que la utilizacién impugnada es el resultado de un trabajo de creacién independiente.

Por lo demds, como sea que el Reglamento n° 6/2002 no establece normas sobre la aportaciéon de la
prueba, de su articulo 88 resulta que éstas se determinan por el Derecho de los Estados miembros. No
obstante, en virtud de la jurisprudencia, conforme a los principios de equivalencia y de efectividad, los
Estados miembros deben garantizar que esas normas no sean menos favorables que las aplicables a
litigios semejantes de naturaleza interna y que no hagan imposible en la practica o excesivamente
dificil el ejercicio por el justiciable de los derechos conferidos por el ordenamiento juridico de la Unién
(véase en ese sentido la sentencia de 24 de abril de 2008, Arcor, C-55/06, Rec. p. [-2931, apartado 191).

Por tanto, como sefiala la Comisidn, si el tribunal de dibujos y modelos comunitarios apreciara que el
hecho de imponer al titular del dibujo o modelo protegido la carga de la prueba requerida puede hacer
imposible en la practica o excesivamente dificil la aportaciéon de tal prueba, ese tribunal estd obligado,
para asegurar el respeto del principio de efectividad, a hacer uso de todos los medios procesales
puestos a su disposicion por el Derecho nacional para paliar esa dificultad (véanse, por analogia, las
sentencias de 7 de septiembre de 2006, Laboratoires Boiron, C-526/04, Rec. p. I-7529, apartado 55, y de
28 de enero de 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08, Rec. p. I-731, apartado 35). De esa
manera, puede aplicar en su caso las reglas de Derecho interno que prevean una flexibilizacién o una
atenuacion de la carga de la prueba.
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En consecuencia, procede responder a la tercera cuestion prejudicial planteada que el articulo 19,
apartado 2, parrafo primero, del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que
incumbe al titular del dibujo o modelo protegido probar que la utilizacién impugnada resulta de
haber sido copiado ese dibujo o modelo. No obstante, si el tribunal de dibujos y modelos
comunitarios apreciara que el hecho de imponer a dicho titular esa carga de la prueba puede hacer
imposible en la practica o excesivamente dificil la aportacién de tal prueba, estd obligado, para
asegurar el respeto del principio de efectividad, a hacer uso de todos los medios procesales puestos a
su disposicion por el Derecho nacional para paliar esa dificultad, comprendidas en su caso las reglas
de Derecho interno que prevean una flexibilizacién o una atenuacién de la carga de la prueba.

Sobre las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta

El tribunal remitente senala en primer término que el tribunal de apelacién aprecié que el derecho a
prohibir los actos de infraccién, con fundamento en los articulos 19, apartado 2, y 89, apartado 1,
letra a), del Reglamento n° 6/2002, no habia prescrito en la fecha de presentacién de la demanda. En
relacién con esa apreciacion se pregunta si ese derecho esta sujeto a prescripcion, y en caso afirmativo
si ésta se rige por el Derecho de la Unién. El tribunal remitente observa en ese sentido que el
Reglamento n° 6/2002 no contiene disposiciones especificas sobre esa cuestion pero que su
articulo 89, apartado 1, prevé que el tribunal de dibujos y modelos comunitarios dicte en caso de
infraccion una resolucion de sancion contra ésta, «salvo que existan motivos especiales que lo
desaconsejen».

Senalando en segundo lugar que el tribunal de apelaciéon desestimé la excepcion de preclusion aducida
por Gautzsch GrofShandel, el tribunal remitente se pregunta también si puede estar sujeta a preclusion,
y en su caso con qué condiciones, la accién por infraccién fundada en los articulos 19, apartado 2,
y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 6/2002. Segun ese tribunal, es preciso determinar si las
circunstancias por las que Gautzsch GrofShandel alega la preclusiéon entran en la categoria de los
«motivos especiales» prevista por esa dltima disposicion.

Es preciso observar en ese sentido que el Reglamento n°® 6/2002 guarda silencio sobre la prescripcion y
la preclusiéon que puedan en su caso oponerse como excepcion a la accion ejercitada con fundamento
en sus articulos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a).

El concepto de «motivos especiales», en el sentido del articulo 89, apartado 1, de ese Reglamento, se
refiere a circunstancias de hecho propias de un caso especifico (véase por analogia la sentencia de
14 de diciembre de 2006, Nokia, C-316/05, Rec. p. I-12083, apartado 38). Por tanto, no incluye la
prescripcion y la preclusion, que son conceptos juridicos.

Asi pues, conforme al articulo 88, apartado 2, del Reglamento n°® 6/2002, la prescripcién y la preclusion
que puedan en su caso oponerse como excepcion a la accién ejercitada con fundamento en los
articulos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), de éste se rigen por el Derecho nacional, que debe
aplicarse con observancia de los principios de equivalencia y de efectividad cuyo contenido se
recuerda en el apartado 42 de la presente sentencia [véanse también, por analogia, las sentencias de
13 de julio de 2006, Manfredi y otros, C-295/04 a C-298/04, Rec. p. 1-6619, apartados 77 a 80; de
28 de enero de 2010, Uniplex (UK), C-406/08, Rec. p. I-817, apartados 32 y 40; de 8 de julio de 2010,
Bulicke, C-246/09, Rec. p. I-7003, apartado 25; de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana, C-177/10,
Rec. p. I-7907, apartados 89, 90, 92 y 93, y de 19 de julio de 2012, Littlewoods Retail y otros, C-591/10,
apartado 27].
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Por consiguiente, procede responder a las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta planteadas que la
prescripcion y la preclusiéon que puedan en su caso oponerse como excepcion a la accidn ejercitada
con fundamento en los articulos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 6/2002
se rigen por el Derecho nacional, que debe aplicarse con observancia de los principios de equivalencia
y de efectividad.

Sobre la sexta cuestion prejudicial

Observando que el tribunal remitente no indicé qué ordenamiento juridico era aplicable a las
pretensiones de destruccion de los productos ilicitos, de obtencién de informacién sobre las
actividades de Gautzsch GrofShandel y de indemnizacién del perjuicio derivado de éstas, el tribunal
remitente se pregunta si esas pretensiones estin sujetas al Derecho nacional del Estado miembro en
cuyo territorio se invocan los derechos que las sustentan o si el articulo 89, apartado 1, letra d), del
Reglamento n° 6/2002 debe entenderse en el sentido de que esas pretensiones se rigen por el Derecho
de los Estados miembros en los que se hayan cometido los actos de infraccién. Observa al respecto que
podria justificarse una conexién unica con el Derecho de un Estado miembro a efectos de la aplicacién
efectiva del Derecho, pero que el articulo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 6/2002 puede
oponerse a esa solucion.

En primer término, en relacion con la pretension de destrucciéon de los productos ilicitos, del
articulo 89, apartado 1, del Reglamento n° 6/2002, que prevé en la letra a) el interdicto prohibitivo de
continuar realizando los actos de infracciéon o de amenaza de ésta, y en las letras b) y c), la orden de
embargo de los productos ilicitos y de los materiales y aplicaciones utilizados para fabricarlos, se
deduce que la destruccion de esos productos forma parte de las «otras sanciones apropiadas en las
circunstancias» del caso, mencionadas en la letra d). De ello se sigue que en virtud del articulo 89,
apartado 1, letra d), de ese Reglamento, el Derecho aplicable a esa pretension es la ley, incluidas las
normas de Derecho internacional privado, del Estado miembro en el que se han cometido los actos de
infracciéon o de amenaza de infraccion.

En segundo lugar, en cuanto a las pretensiones de indemnizaciéon del perjuicio derivado de las
actividades del autor de la infraccién o de la amenaza de infraccién y de obtencién de informacién
sobre esas actividades para determinar dicho perjuicio, hay que constatar que la obligacién de facilitar
esa informacion y de indemnizar el perjuicio sufrido no constituye en cambio una sancién en el sentido
del articulo 89 del Reglamento n® 6/2002.

Por tanto, conforme al articulo 88, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002, el Derecho aplicable a las
pretensiones enunciadas en el anterior apartado de la presente sentencia es el Derecho nacional del
tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce del litigio, incluidas las normas de Derecho
internacional privado de éste. Lo corrobora asi el considerando 31 de dicho Reglamento, segiin el cual
éste no excluye la aplicacion de las normas de los Estados miembros sobre la responsabilidad civil a los
dibujos y modelos protegidos por dibujos o modelos comunitarios.

Por esas consideraciones procede responder a la sexta cuestion prejudicial planteada que el articulo 89,
apartado 1, letra d), del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que las pretensiones
de destruccion de los productos ilicitos se rigen por la ley, incluidas las normas de Derecho
internacional privado, del Estado miembro en el que se han cometido los actos de infraccién o de
amenaza de infraccién. Las pretensiones de indemnizacién del perjuicio derivado de las actividades del
autor de esos actos y de obtencién de informacion sobre esas actividades para determinar dicho
perjuicio se rigen, conforme al articulo 88, apartado 2, del mismo Reglamento, por el Derecho
nacional del tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce del litigio, incluidas las normas
de Derecho internacional privado de éste.
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Costas

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el cardcter de un incidente
promovido ante el érgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los
gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones
ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

1)

2)

3)

4)

5)

El articulo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de
2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que se
puede considerar que en el trifico comercial normal un dibujo o modelo no registrado
podia ser razonablemente conocido por los circulos especializados del sector interesado que
operen en la Uniéon Europea si se han difundido representaciones de ese dibujo o modelo
entre los comerciantes que operan en ese sector, lo que incumbe apreciar al tribunal de
dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce.

El articulo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el
sentido de que un dibujo o modelo no registrado, aunque se haya divulgado a terceros sin
condiciones expresas o tacitas de confidencialidad, no podia ser conocido razonablemente
en el trafico comercial normal por los circulos especializados del sector interesado que
operen en la Union Europea si sélo se dio a conocer a una uinica empresa de ese sector o
solo se presento en las salas de exposicion de una empresa situada fuera del territorio de la
Uniodn, lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a
las circunstancias del asunto del que conoce.

El articulo 19, apartado 2, parrafo primero, del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en
el sentido de que incumbe al titular del dibujo o modelo protegido probar que la utilizacion
impugnada resulta de haber sido copiado ese dibujo 0 modelo. No obstante, si el tribunal de
dibujos y modelos comunitarios apreciara que el hecho de imponer a dicho titular esa carga
de la prueba puede hacer imposible en la practica o excesivamente dificil la aportacion de tal
prueba, esta obligado, para asegurar el respeto del principio de efectividad, a hacer uso de
todos los medios procesales puestos a su disposicion por el Derecho nacional para paliar esa
dificultad, comprendidas en su caso las reglas de Derecho interno que prevean una
flexibilizacion o una atenuacion de la carga de la prueba.

La prescripcion y la preclusion que puedan en su caso oponerse como excepcion a la accion
ejercitada con fundamento en los articulos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del
Reglamento n° 6/2002 se rigen por el Derecho nacional, que debe aplicarse con observancia
de los principios de equivalencia y de efectividad.

El articulo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el
sentido de que las pretensiones de destruccion de los productos ilicitos se rigen por la ley,
incluidas las normas de Derecho internacional privado, del Estado miembro en el que se
han cometido los actos de infraccion o de amenaza de infraccion. Las pretensiones de
indemnizacion del perjuicio derivado de las actividades del autor de esos actos y de
obtencion de informacion sobre esas actividades para determinar dicho perjuicio se rigen,
conforme al articulo 88, apartado 2, del mismo Reglamento, por el Derecho nacional del
tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce del litigio, incluidas las normas de
Derecho internacional privado de éste.

Firmas
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