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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 15 de noviembre de 2012*

«Directiva 2004/48/CE — Reglas que rigen el examen de las pruebas en un litigio ante el juez nacional
que conoce de un recurso de anulacion de la proteccién de un modelo de utilidad — Facultades del
juez nacional — Convenio de Paris — Acuerdo ADPIC»

En el asunto C-180/11,
que tiene por objeto una peticion de decision prejudicial planteada, con arreglo al articulo 267 TFUE,
por el Févérosi Birdsag (Hungria), mediante resoluciéon de 29 de septiembre de 2010, recibida en el
Tribunal de Justicia el 18 de abril de 2011, en el procedimiento entre
Bericap Zaroédastechnikai bt
y
Plastinnova 2000 kft,
con intervencién de:
Magyar Szabadalmi Hivatal,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta, en funciones de Presidente de la Sala Tercera, y los
Sres. K. Lenaerts, E. Juhdsz, ]. Malenovsky (Ponente) y D. Svéaby, Jueces;

Abogado General: Sra. V. Trstenjak;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Bericap Zarddastechnikai bt, por la Sra. Zs. Kacsuk, tigyvéd;

— en nombre de Plastinnova 2000 kft, por el Sr. J. Hergar, tigyvéd;

— en nombre del Gobierno hingaro, por el Sr. M. Fehér y la Sra. K. Szijjartd, en calidad de agentes;

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

* Lengua de procedimiento: hingaro.

ES

ECLLEU:C:2012:717 1




SENTENCIA DE 15.11.2012 — ASUNTO C-180/11
BERICAP ZARODASTECHNIKAI

vista la decisiéon adoptada por el Tribunal de Justicia, oida la Abogado General, de que el asunto sea
juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

La peticiéon de decision prejudicial tiene por objeto la interpretacion de la Directiva 2004/48/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de
propiedad intelectual (DO L 157, p. 45; correccién de errores en DO 2004, L 195, p. 16, y en DO
2007, L 204, p. 27), del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «KADPIC»), que figura en el Anexo 1 C del Acuerdo por
el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril
de 1994 y aprobado por la Decisién 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la
celebracién en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia,
de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994)
(DO L 336, p. 1), y del Convenio para la Protecciéon de la Propiedad Industrial, firmado en Paris el
20 de marzo de 1883, revisado por dltima vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el
28 de septiembre de 1979 (Recopilacion de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, n° 11851,
p. 305; en lo sucesivo, «Convenio de Paris»).

Dicha peticion se present6 en el marco de un litigio entre Bericap Zarddastechnikai bt (en lo sucesivo,
«Bericap») y Plastinnova 2000 kft (en lo sucesivo, «Plastinnova»), en relacion con la presunta falta de
novedad y de actividad inventiva subyacente de un modelo de utilidad.

Marco juridico

Derecho Internacional

Acuerdo ADPIC
El parrafo primero de la Exposiciéon de Motivos del Acuerdo ADPIC tiene el siguiente tenor:

«Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obsticulos al mismo, y teniendo
en cuenta la necesidad de fomentar una proteccion eficaz y adecuada de los derechos de propiedad
intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos
derechos no se conviertan a su vez en obstiaculos al comercio legitimo».

Con arreglo al articulo 1, apartados 1 y 2, de la parte I del Acuerdo ADPIC, bajo la rtbrica
«Disposiciones generales y principios basicos»:

«1. Los Miembros aplicaran las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podran prever en
su legislacién, aunque no estaran obligados a ello, una proteccién mdas amplia que la exigida por el
presente Acuerdo, a condiciéon de que tal proteccién no infrinja las disposiciones del mismo. Los
Miembros podran establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del
presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y practica juridicos.

2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresién “propiedad intelectual” abarca todas las categorias
de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte IL.»
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El articulo 2 de dicho Acuerdo, titulado «Convenios sobre propiedad intelectual», establece:

«1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumpliran los
articulos 1 a 12 y el articulo 19 del Convenio de Paris (1967).

2. Ninguna disposicién de las Partes I a IV del presente Acuerdo ird en detrimento de las obligaciones
que los Miembros puedan tener entre si en virtud del Convenio de Paris, el Convenio de Berna, la
Convencion de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados.»

El articulo 41, apartados 1 a 3, del Acuerdo ADPIC, que figura en la parte III de éste, bajo la rubrica
«Observancia de los derechos de propiedad intelectual», dispone:

«1. Los Miembros se asegurardn de que en su legislacién nacional se establezcan procedimientos de
observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que
permitan la adopcion de medidas eficaces contra cualquier accidon infractora de los derechos de
propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusiéon de recursos agiles para
prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasiéon de nuevas
infracciones. Estos procedimientos se aplicardn de forma que se evite la creaciéon de obsticulos al
comercio legitimo, y deberan prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual seran justos y
equitativos. No serdn innecesariamente complicados o gravosos, ni comportardn plazos injustificables o
retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formulardn, preferentemente, por escrito y seran
razonadas. Se pondran a disposicion, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos
indebidos. Sélo se basardn en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de
ser oidas.»

Convenio de Paris
Todos los Estados miembros de la Unién Europea son parte en el Convenio de Paris.
El articulo 1, apartado 2, de este Convenio establece:

«La proteccion de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invencion, los modelos de
utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de
servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asi como
la represion de la competencia desleal.»

El articulo 2, apartado 1, de dicho Convenio dispone:

«Los nacionales de cada uno de los paises de la Unién gozaran en todos los demads paises de la Union,
en lo que se refiere a la protecciéon de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas
concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos
especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendridn la misma
proteccién que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y
cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.»
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Derecho de la Union
Los considerandos cuarto a sexto de la Directiva 2004/48 tienen el siguiente tenor:

«(4) En el plano internacional, todos los Estados miembros, asi como la propia Comunidad para lo que
respecta a los temas de su competencia, estan vinculados por el [Acuerdo ADPIC]. [...]

(5) El [Acuerdo ADPIC] contiene, entre otras, disposiciones relativas a los medios de tutela de los
derechos de propiedad intelectual, que constituyen normas comunes aplicables a nivel
internacional y se ponen en practica en todos los Estados miembros. La presente Directiva no
debe afectar a las obligaciones internacionales de los Estados miembros, incluidas las contraidas
en virtud del [Acuerdo ADPIC].

(6) Por otro lado, hay una serie de convenios internacionales de los que son parte todos los Estados
miembros y que contienen igualmente disposiciones relativas a los medios de tutela de los
derechos de propiedad intelectual. Se trata del Convenio de Paris [...], el Convenio de Berna para
la proteccidn de las obras literarias y artisticas y la Convencién de Roma sobre la proteccién de los
artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusién.»

El vigésimo séptimo considerando de esta Directiva precisa:

«En los casos de infracciéon de los derechos de propiedad intelectual es conveniente dar publicidad a las
decisiones para reforzar su aspecto disuasorio frente a futuros infractores y contribuir a que el publico
en general tome conciencia del problema.»

Segun el trigésimo segundo considerando de dicha Directiva:

«La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos
principalmente por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unién Europea. En particular, la
presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de la propiedad intelectual de
conformidad con el apartado 2 del articulo 17 de dicha Carta.»

El articulo 1 de la Directiva 2004/48 define el objeto de la misma del siguiente modo:

«La presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el
respeto de los derechos de propiedad intelectual. A los fines de la presente Directiva, el término
“derechos de propiedad intelectual” incluird los derechos de propiedad industrial.»

El articulo 2 de esta Directiva, relativo a su dmbito de aplicacién, dispone en su apartado 1:

«Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislacion comunitaria o
nacional, siempre que dichos medios sean mads favorables a los titulares de derechos, las medidas,
procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicaran, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como
estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se
trate.»

Con arreglo al articulo 2, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/48, ésta no afectara a «las

obligaciones internacionales de los Estados miembros, en particular [al Acuerdo ADPIC], incluidas las
relativas a procedimientos y sanciones penales».
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El articulo 3 de dicha Directiva establece:

«1. Los Estados miembros estableceran las medidas, procedimientos y recursos necesarios para
garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva.
Dichas medidas, procedimientos y recursos seran justos y equitativos, no seran intatilmente complejos
o gravosos, ni comportaran plazos injustificables o retrasos innecesarios.

2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serdn asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios,

y se aplicaran de tal modo que se evite la creacién de obsticulos al comercio legitimo y se ofrezcan
salvaguardias contra su abuso.»

Derecho hiingaro

Ley relativa a la protecciéon de los modelos de utilidad

El articulo 1, apartado 1, de la A hasznalati mintdk oltalmarél szélé 1991. évi XXXVIIL torvény
(Ley n® XXXVIII de 1991, relativa a la proteccién de los modelos de utilidad) establece:

«Podra obtener la proteccion de modelo de utilidad toda solucién (en lo sucesivo, “modelo”) relativa a
la configuracién, estructura o disposiciéon de las partes de cualquier objeto, siempre que sea nueva,
implique actividad inventiva y sea susceptible de aplicacién industrial.»

El articulo 2, apartado 2, de la Ley relativa a la proteccién de los modelos de utilidad dispone:

«El estado de la técnica estd constituido por todo lo que antes de la fecha de prioridad fuera accesible
al pablico por su publicacién o por su aplicacién practica en el territorio nacional.»

Con arreglo al articulo 3, apartado 1, de esta Ley:

«El modelo implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente
para un experto en la materia.»

El articulo 5 de dicha Ley establece:
«1) El solicitante obtendra la proteccion de modelo si éste:

a) cumple los requisitos establecidos en los articulos 1 a 4 de esta Ley y no estd excluido de la
proteccion con arreglo al apartado 2 ni al articulo 1, apartado 2.

[..]»
El articulo 24 de la Ley relativa a la proteccién de los modelos de utilidad establece:
«1) La protecciéon de un modelo serd invalidada:

a) Cuando el objeto de la protecciéon de modelo no cumpla los requisitos establecidos en el
articulo 5, apartado 1, letra a).

[...]»

ECLLEU:C:2012:717 5
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Con arreglo al articulo 26 de esta Ley:

«Estan comprendidos en el ambito competencial de la Oficina de Patentes hungara los asuntos
relativos a:

[...]
¢) la invalidacion de las protecciones de modelos.»

El articulo 27 de dicha Ley dispone:
«...]

3) Las resoluciones adoptadas por la Oficina de Patentes hingara en los asuntos relativos a las
protecciones de modelos podrian someterse a control judicial con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 37.

4) La Oficina de Patentes huingara s6lo podra modificar o revocar la resoluciéon con la que puso fin al

procedimiento sobre la base de una solicitud de modificacion, y sélo podrd hacerlo antes de que se
interponga recurso judicial, siempre y cuando la resolucion tuviere por objeto:

[]
¢) la invalidacién de una protecciéon de modelo.»
Con arreglo al articulo 36, apartado 3, de la Ley relativa a la protecciéon de los modelos de utilidad:

«En relaciéon con [..] la invalidacién [...] de las protecciones de modelos, resultardn aplicables por
analogia las disposiciones de la Ley de patentes.»

El articulo 37 de esta Ley establece:

«1) A peticién de parte, el érgano jurisdiccional podrda modificar las siguientes resoluciones de la
Oficina de Patentes hungara:

a) las resoluciones mencionadas en el articulo 27, apartado 4;

[...]

13) En todos los demds aspectos, en el procedimiento contencioso-administrativo relativo al control
de las resoluciones adoptadas por la Oficina de Patentes hingara en materia de proteccién de
modelos procedera aplicar por analogia la normativa que regula el procedimiento
contencioso-administrativo relativo al control de las resoluciones adoptadas por la Oficina de
Patentes hingara en materia de patentes.»

Ley de patentes

El articulo 42 de la szabadalmi oltalmérdl sz6l6 1995. évi XXXIIL. Torvény (Ley n® XXXIII de 1995, de
Patentes; en lo sucesivo, «Ley de patentes») dispone:

«[...]

6 ECLILEU:C:2012:717
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3) La resolucidén firme desestimatoria de una solicitud de invalidacién excluye que cualquier persona
pueda iniciar un nuevo procedimiento dirigido, sobre la base de los mismos hechos, a la
invalidaciéon de la misma patente.»

El articulo 80 de la Ley de patentes establece:

«1) Cualquier persona podra solicitar, con arreglo al articulo 42 —a excepcion de lo dispuesto en el
apartado 2—, la invalidacion de una patente frente al titular de la misma.

2) Podra solicitar la invalidacién de una patente en virtud del articulo 42, apartado 1, letra d), la
persona a quien legalmente corresponderia su titularidad.»

En virtud del articulo 81 de esta Ley:

«...]

3) En caso de desistimiento de la solicitud de invalidacién, el procedimiento se podrd continuar de
oficio. [...]»

El articulo 86 de dicha Ley dispone:

«1) El Févarosi Birésag tendra competencia exclusiva para conocer de los procedimientos dirigidos a la
modificacién de las resoluciones de la Oficina de Patentes hingara.

[...]»
Con arreglo al articulo 88 de la misma Ley:

«El érgano jurisdiccional tramitara las demandas que tengan por objeto la modificacién de resoluciones
de la Oficina de Patentes hingara segin la normativa aplicable al procedimiento no contencioso, sin
perjuicio de las particularidades reguladas en la presente Ley. En cuanto la presente Ley o el
procedimiento no contencioso no dispongan otra cosa, procederda aplicar al procedimiento, por
analogia, las disposiciones generales de la Polgari perrendtartasrél sz6lé 1952. évi III. torvény [Ley n
° III de 1952, de Enjuiciamiento Civil; en lo sucesivo, “Ley de Enjuiciamiento Civil”].»

Ley de Enjuiciamiento Civil

Los articulos 3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil figuran dentro del titulo I, con la rubrica
«Disposiciones generales», en el capitulo y epigrafe titulados «Principios fundamentales» y «Funciones
de los tribunales en los asuntos civiles», respectivamente, de esta Ley.

El articulo 3, apartado 2, de esta Ley dispone:

«2) El 6rgano jurisdiccional —salvo que legalmente se disponga lo contrario— estard sujeto a las
pretensiones y demas declaraciones con efectos juridicos formuladas por las partes. [...]»

El articulo 4, apartado 1, de dicha Ley establece:
«1) Al dictar resolucidn, el 6rgano jurisdiccional no estard vinculado por resoluciones adoptadas por

otras autoridades o por decisiones disciplinarias, ni por los antecedentes de hecho que hayan
determinado tales resoluciones o decisiones.»

ECLLEU:C:2012:717 7
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Litigio principal y cuestiones prejudiciales

El 17 de mayo de 1991, Plastinnova deposité un modelo industrial en la Oficina hingara de patentes,
con el nimero 2252-320/91, y, posteriormente, el 1 de septiembre de 1992, se deposité una solicitud
de protecciéon mediante modelo de utilidad. Plastinnova, invocando una transformaciéon de la
proteccién solicitada, reivindicd, para el segundo depdsito, el derecho de prioridad asociado al primer
depdsito. La Oficina hingara de patentes estimé esta pretensiéon de transformacién y, a raiz del
depésito del modelo de utilidad, autorizé la protecciéon del mismo, con el derecho de prioridad
asociado al depdsito del modelo industrial.

En el marco de un procedimiento administrativo, Bericap pidi6, el 6 de mayo de 1998, que la
proteccién del modelo de utilidad en cuestién se invalidase por carecer de novedad y de actividad
inventiva subyacente.

Mediante su resolucién n° U9200215/35, de 1 de junio de 2004, la Oficina hingara de patentes
confirmé la validez de dicha proteccién mediante modelo de utilidad, aunque restringi6 su alcance.

Plastinnova, como titular del modelo de utilidad, solicité al Févarosi Birésdg que reformara esta
resolucion de la Oficina hingara de patentes. Ese tribunal, pronuncidndose en primera instancia,
desestimé el recurso y, reformando la resolucién n° U9200215/35, declar6 la invalidez de la
proteccién del modelo controvertido.

A raiz de la apelaciéon de Plastinnova, el Févarosi itélétdbla (tribunal de apelacion de Budapest)
modificé por auto la resoluciéon dictada en primera instancia y, reformando esta resolucién en lo
relativo a la invalidacion de la proteccion del modelo de utilidad, la confirmé en todo lo demas.

El Legfels6bb Birdsag (Tribunal Supremo), al que recurrié Bericap en casacién, confirmé el auto
dictado en apelacion.

El litigio principal (procedimiento administrativo) se inicié el 31 de enero de 2007, cuando Bericap
presentd ante la Oficina hingara de patentes una nueva solicitud de invalidacién dirigida contra el
modelo de utilidad controvertido. Esta sociedad invocd, como causas de invalidacién, la falta de
novedad y de actividad inventiva subyacente. Entre otros documentos, acompafié su solicitud de las
descripciones de patentes, en forma de anexos, con los niumeros K4 a K10, K19 a K25, K29 y K30.

Plastinnova, invocando el anterior procedimiento de invalidacion, pidié que se declarase la inadmision
de la nueva solicitud de invalidacién sin entrar a conocer del fondo.

Mediante su resoluciéon n® U9200215/58, la Oficina hingara de patentes declard la inadmision de esa
solicitud de invalidacién remitiéndose al articulo 42, apartado 3, de la Ley de patentes. En el nuevo
procedimiento de invalidacidn, aplicéd esta disposicion sin tener en absoluto en cuenta, entre los
documentos antes mencionados, las descripciones de patentes K4 a K8, K10, K19, K21 y K22. En
efecto, a su juicio, estos documentos «[constituian] la base sobre la que se adopté la resolucion en el
anterior procedimiento de invalidacién». Afiadi6 que «cada uno de dichos documentos [habia sido]
objeto de andlisis, con independencia de cudles de ellos contuvieran informacién relevante para el
modelo» y que, «dado que la resolucién del anterior procedimiento se bas[aba] en la totalidad de
dichos documentos examinados, no proced[ia] tomarlos en consideracion en el presente
procedimiento». Asimismo, la Oficina hiingara de patentes indicé que «cabl[ia] identificar cada una de
las caracteristicas del objeto principal de la proteccién del modelo de utilidad a partir de las fotografias
[y que, por tanto], proced[ia] reconocer la prioridad a la proteccién del modelo de utilidad». Anadi6
que «la resolucion del procedimiento anterior también se ha[bia] pronunciado acerca de la cuestion
de la prioridad, declarando igualmente que, dado que se trataba de un cambio de modalidad,
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43

44

45

46

47

48

49

50

SENTENCIA DE 15.11.2012 — ASUNTO C-180/11
BERICAP ZARODASTECHNIKAI

proced[ia] reconocer a la proteccion del modelo de utilidad la prioridad correspondiente a la
proteccién del dibujo o modelo industrial». A este respecto, la Oficina hungara de patentes declaré
que las descripciones de patentes K20 y K23 no formaban parte del estado de la técnica.

En definitiva, la Oficina hingara de patentes examind la falta de novedad y de actividad inventiva
subyacente tnicamente en relacién con las descripciones de patentes K9, K24, K25, K29 y K30 y
estim6 que no se habia acreditado la existencia de las causas de invalidacion invocadas.

Bericap interpuso ante el tribunal remitente un recurso de reforma de la resolucion n° U9200215/58,
solicitando la invalidacion del modelo de utilidad. Pidi6 que se tuvieran en cuenta todos los
documentos presentados y alegd que la proteccién mediante un modelo de utilidad garantizaba a su
titular derechos exclusivos comparables a los conferidos por la patente. Afirmé que, por este motivo,
el interés general exige que los derechos exclusivos se basen inicamente en una protecciéon mediante
modelo de utilidad que cumpla con los requisitos legales. Sostuvo que, al instituir legalmente el
recurso de invalidacién, el legislador hizo que prevaleciera el interés general. Afnadié que el
articulo 80, apartado 1, de la Ley de patentes, que dispone que, sin perjuicio de lo previsto en su
apartado 2, cualquier persona podrd solicitar, en virtud del articulo 42 de esta Ley, la invalidacién de
una patente mediante solicitud dirigida contra su titular, acredita el caricter de interés general del
procedimiento de invalidacién. Consideré que el interés general se desprende igualmente del
articulo 81, apartado 3, de dicha Ley, segtin el cual el procedimiento podrd continuarse de oficio en
caso de desistimiento de la solicitud de invalidacién.

Plastinnova solicité que se confirmara la resolucién n® U9200215/58 alegando la fundamentacién de la
misma.

El tribunal remitente anul6 la resolucién n° U9200215/58 y devolvié el asunto a la Oficina hiingara de
patentes para que se pronunciara nuevamente sobre él. El tribunal estimé que no se podian ignorar los
elementos de prueba presentados en el nuevo procedimiento de invalidacién tnicamente porque ya
hubiesen sido presentados en el anterior procedimiento de invalidacion.

El Févarosi itélétabla anulé el auto dictado en primera instancia y devolvié el asunto al Févarosi
Birésag para que fuera objeto de un nuevo examen y de una nueva resolucién, tras poner de
manifiesto que la Oficina hingara de patentes, en su examen de la nueva solicitud de invalidacién,
habia definido correctamente el contexto fictico que se debia analizar.

En la resoluciéon de remision, el Févarosi Birdsdg precisa que, habida cuenta de lo dispuesto en la
Directiva 2004/48, en concreto, en sus articulos 2, apartado 1, y 3, apartado 2, se pregunta como se
aplican las normas del Derecho nacional relativas a los procedimientos de invalidacién de la
proteccién de los modelos de utilidad.

El tribunal remitente precisa, por otra parte, que las cuestiones sobre las que el Tribunal de Justicia
debe pronunciarse con caracter prejudicial se basan en una comparacién entre lo dispuesto en el
Convenio de Paris y en el Acuerdo ADPIC y el modo en que se aplican las normas de Derecho
nacional pertinentes. A este respecto, sefiala que, en Hungria, el Convenio de Paris fue promulgado
por el Decreto Ley n° 18 de 1970 y el Acuerdo ADPIC por la Ley n° IX de 1998.

En estas circunstancias, el Févarosi Birdsag decidi6é suspender el procedimiento y plantear al Tribunal
de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ;Es conforme con el Derecho de la Unién Europea que, en un procedimiento de modificacion

relativo a una solicitud de invalidacion de la proteccién de un modelo de utilidad, las medidas,
procedimientos y recursos estén configurados de tal forma que el 6rgano jurisdiccional nacional
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no esté sujeto a las pretensiones y demds declaraciones con efectos juridicos formuladas por las
partes y, concretamente, que el 6rgano jurisdiccional pueda practicar de oficio la prueba que
considere necesaria?

2) ¢Es conforme con el Derecho de la Unién Europea que, en un procedimiento de modificacion
relativo a una solicitud de invalidaciéon de la proteccién de un modelo de utilidad, las medidas,
procedimientos y recursos estén configurados de tal forma que el 6rgano jurisdiccional nacional,
al adoptar su resolucién, no esté sujeto ni a la resoluciéon administrativa dictada en relacién con
la solicitud de invalidacién, ni a los antecedentes de hecho determinados en la resolucion
administrativa, ni tampoco, concretamente, a las causas de invalidacién formuladas durante el
procedimiento administrativo o a las declaraciones, apreciaciones y pruebas realizadas durante el
procedimiento administrativo?

3) ¢Es conforme con el Derecho de la Unién Europea que, en un procedimiento de modificacién
relativo a una nueva solicitud de invalidaciéon de la proteccién de un modelo de utilidad, las
medidas, procedimientos y recursos estén configurados de tal forma que el 6rgano jurisdiccional
nacional, de entre las pruebas relativas a la nueva solicitud —incluidas las pruebas acerca del
estado de la técnica—, excluya aquellas que ya habian sido aducidas en apoyo de la solicitud
anterior de invalidacion de la proteccién del modelo de utilidad?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la admisibilidad

Plastinnova y el Gobierno hingaro niegan, por distintas razones, la admisibilidad de la peticién de
decision prejudicial.

En primer lugar, Plastinnova solicita al Tribunal de Justicia que declare la inadmisibilidad, sin entrar en
el fondo, de dicha peticién alegando, por una parte, que el Févarosi Birésdg no estaba facultado, de
conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil, para presentar tal peticidon, y por otra parte, que,
dado que en el litigio principal, la resoluciéon controvertida puede ser recurrida en casacidn, sélo era
competente para plantear un procedimiento prejudicial el Tribunal Supremo.

A este respecto, debe recordarse que, en virtud de reiterada jurisprudencia, el articulo 267 TFUE
otorga a los drganos jurisdiccionales nacionales una amplisima facultad para someter la cuestiéon al
Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea cuestiones que exigen la
interpretacion o la apreciacién de la validez de disposiciones del Derecho de la Unién necesarias para
la resolucién del litigio del que conocen. Ademds, los érganos jurisdiccionales nacionales pueden
ejercer dicha facultad en cualquier fase del procedimiento que estimen apropiada (véase la sentencia de
5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09, Rec. p. [-8889, apartado 26 y jurisprudencia citada).

Este Tribunal ha deducido de ello que la existencia de una norma nacional de Derecho procesal no
puede poner en entredicho la facultad que tienen los drganos jurisdiccionales nacionales que no
resuelven en ultima instancia de plantear al Tribunal de Justicia una peticién de decisién prejudicial
cuando, como en el litigio principal, albergan dudas acerca de la interpretacion del Derecho de la
Unidn (sentencias Elchinov, antes citada, apartado 25, y de 20 de octubre de 2011, Interedil, C-396/09,
Rec. p. I-9915, apartado 35).
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Ademais, el Tribunal de Justicia ha estimado que el érgano jurisdiccional nacional que no resuelve en
ultima instancia debe tener la libertad de someterle las cuestiones que le preocupan, si considera que
la valoracidn juridica efectuada por el 6rgano de rango superior pudiera llevarle a dictar una sentencia
contraria al Derecho de la Unién (véase la sentencia Elchinov, antes citada, apartado 27 vy
jurisprudencia citada).

En estas circunstancias, no cabe mas que desestimar la excepcién de inadmisibilidad formulada por
Plastinnova sobre el particular.

En segundo lugar, el Gobierno hungaro alega que, dado que el tribunal remitente no especifica las
razones por las que le parece indispensable una interpretacion de la Directiva 2004/48, la peticién de
decision prejudicial debe ser declarada inadmisible.

Segun jurisprudencia reiterada, la negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestién
planteada por un organo jurisdiccional nacional s6lo es posible cuando resulta evidente que la
interpretacion solicitada del Derecho de la Unidn no tiene relacion alguna con la realidad o con el
objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el
Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de
manera Util a las cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias de 13 de marzo de 2001,
PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. 1-2099, apartado 39; de 15 de junio de 2006, Acereda Herrera,
C-466/04, Rec. p. 1-5341, apartado 48, y de 5 de diciembre de 2006, Cipolla y otros, C-94/04
y C-202/04, Rec. p. I-11421, apartado 25).

Pues bien, se debe sefialar que no resulta evidente que la interpretaciéon del Derecho de la Unién
solicitada por el tribunal remitente no tenga relacidon alguna con la realidad o con el objeto del litigio
principal, ni que las cuestiones relativas a la interpretacion de este Derecho sean de naturaleza
hipotética. Aunque las cuestiones planteadas mencionan, muy genéricamente, el Derecho de la Unién,
de la resoluciéon de remision resulta, no obstante, que el tribunal que conoce del litigio principal
solicita, en realidad, la interpretacion de los articulos 2, apartado 1, y 3, apartado 2, de la Directiva
2004/48, y de los articulos 2, apartado 1, del Convenio de Paris y 41, apartados 1 y 2, del Acuerdo
ADPIC, para poder apreciar si las normas nacionales de Derecho procesal aplicables en una solicitud
de invalidacién de la proteccién de un modelo de utilidad son compatibles con dichos preceptos.

En estas circunstancias, no ha sido desvirtuada la presuncion de pertinencia que acompaina a las
cuestiones planteadas.

De ello se deduce que debe desestimarse también esta segunda excepcioén de inadmisibilidad.

En tercer lugar, el Gobierno hungaro rebate la admisibilidad de la peticiéon de decisién prejudicial
alegando que la Directiva 2004/48 carece manifiestamente de pertinencia para la resoluciéon del
presente litigio, pues considera que su objeto es Unicamente armonizar las medidas civiles y
administrativas aplicables en caso de infraccion de los derechos de propiedad intelectual. Pues bien,
sostiene que, en el presente asunto, el procedimiento en curso versa sobre la validez de un modelo de
utilidad, y no sobre una infracciéon de los derechos de propiedad intelectual.

A este respecto, basta con seiialar que la cuestiéon de si un procedimiento de invalidacion de un
modelo de utilidad es un procedimiento destinado a garantizar el respeto de los derechos de
propiedad intelectual no afecta a la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales, sino que se refiere al
fondo de las mismas (véanse, por analogia, las sentencias de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros,
C-295/04 a C-298/04, Rec. p. 1-6619, apartado 30, y de 21 de octubre de 2010, Padawan, C-467/08,
Rec. p. [-10055, apartado 27). En consecuencia, tal apreciacién no puede conllevar la desestimacion de
la peticion de decisidn prejudicial desde la fase de apreciacién de su admisibilidad.
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Dado que debe desestimarse también esta tercera excepcion de inadmisibilidad, de todas las
consideraciones anteriores se desprende que se debe declarar admisible la peticion de decision
prejudicial.

Sobre el fondo

Mediante sus tres cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en
esencia, si el Derecho de la Unién se opone a que, en un procedimiento jurisdiccional relativo a una
solicitud de invalidacién de la proteccién de un modelo de utilidad, el juez:

— no esté vinculado por las pretensiones y demds declaraciones de las partes y pueda ordenar de
oficio la presentacion de pruebas que estime necesarias;

— no esté vinculado ni por una resolucién administrativa pronunciada en relacién con una solicitud
de invalidacién ni por los hechos que se declaran en dicha resolucidn, y

— no pueda examinar de nuevo pruebas que ya fueron presentadas con ocasién de una solicitud de
invalidacién anterior.

Mis concretamente, de la resolucién de remisién resulta que el tribunal nacional estima que la
Directiva 2004/48 es aplicable al procedimiento seguido en el litigio principal y se pregunta por la
interpretacion de esta Directiva, en particular, por la interpretacién de los articulos 2, apartado 1, y 3,
apartado 2, de la misma, en relacién con los articulos del Convenio de Paris y del Acuerdo ADPIC
citados en el apartado 59 de la presente sentencia.

A este respecto, debe senalarse, de entrada, que el Acuerdo por el que se establece la OMC, del que
forma parte el Acuerdo ADPIC, fue firmado por la Unién y posteriormente aprobado mediante la
Decisiéon 94/800. Por consiguiente, segin reiterada jurisprudencia, las disposiciones del Acuerdo
ADPIC forman parte desde ese momento del ordenamiento juridico de la Unién y, en el marco de este
ordenamiento, el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse con caracter prejudicial sobre
la interpretacién de este Acuerdo (véase la sentencia de 11 de septiembre de 2007, Merck Genéricos
— Produtos Farmacéuticos, C-431/05, Rec. p. I-7001, apartado 31 y jurisprudencia citada).

Por lo que respecta, mas concretamente, a las disposiciones del articulo 41, apartados 1 y 2, del
Acuerdo ADPIC, puestas en relacion, de las mismas resulta que los Estados Parte en este Acuerdo se
asegurardn de que en su legislacion nacional se establezcan procedimientos con caracteristicas
precisas de observancia de los derechos de propiedad intelectual que permitan la adopcion de medidas
eficaces contra cualquier accién infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere este
Acuerdo.

Asi pues, en virtud de estas disposiciones, los Estados Parte de dicho Acuerdo, incluida la Unién, estan
obligados a legislar introduciendo en su Derecho interno medidas relativas al respeto de los derechos
de propiedad individual que sean conformes con los elementos precisados en dichas disposiciones.

Por otra parte, dado que el Acuerdo ADPIC establece, como se desprende de su articulo 2, apartado 1,
que, en lo que respecta a las partes II, IIl y IV de este Acuerdo, los Estados Parte cumpliran los
articulos 1 a 12 y 19 del Convenio de Paris, la legislacion exigida por el articulo 41, apartados 1 y 2,
del Acuerdo ADPIC debe cumplir, en particular, con el articulo 2, apartado 1, de dicho Convenio.

En virtud de lo estipulado en el articulo 2, apartado 1, del Convenio de Paris, los nacionales de cada
uno de los paises a los que se aplica este Convenio gozaran en todos los demas paises en los que se
aplique también dicho Convenio, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial, de las
ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin
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perjuicio de los derechos especialmente previstos por el mismo Convenio. En consecuencia, aquéllos
tendran la misma protecciéon que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus
derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

Por consiguiente, el elemento principal comin a todas estas disposiciones antes mencionadas del
Acuerdo ADPIC y del Convenio de Paris consiste en la obligacién de las Partes en estos convenios de
garantizar, por medio de su Derecho interno, el respeto de los derechos de propiedad intelectual
estableciendo recursos juridicos eficaces contra cualquier accién infractora de estos derechos.

La Unién cumplié con esta obligacion de legislar adoptando la Directiva 2004/48, que pretende,
precisamente, como se desprende de su articulo 1, garantizar el respeto de los derechos de propiedad
intelectual mediante la instauracion, a tal fin, de distintas medidas, procedimientos y recursos en los
Estados miembros.

Mais concretamente, como se desprende del articulo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48, las medidas,
los procedimientos y los recursos que establece esta Directiva se aplicardn, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 3 de ésta, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal
y como estén previstos en el Derecho de la Unién o en el Derecho nacional del Estado miembro de
que se trate.

Asi pues, todas estas disposiciones convencionales y las de la Directiva 2004/48 antes mencionadas (en
lo sucesivo, «disposiciones afectadas») no pretenden regular todos los aspectos ligados a los derechos
de propiedad intelectual, sino sélo los que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos,
Yy, por otra, a las infracciones de éstos, obligando a que existan recursos juridicos eficaces destinados a
prevenir, hacer cesar o remediar cualquier infraccién de un derecho de propiedad intelectual existente.

A este respecto, como se desprende del articulo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unién Europea, un procedimiento cuyo objeto sea garantizar el respeto de un derecho de propiedad
intelectual exige que ese derecho esté adquirido legalmente (véase, en este sentido, la sentencia de
12 de julio de 2005, Alliance for Natural Health y otros, C-154/04 y C-155/04, Rec. p. I-6451,
apartado 128).

De ello se deduce, como resulta ademds también del articulo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48,
que las disposiciones afectadas se limitan a garantizar el respeto de los diferentes derechos de que se
benefician quienes hayan adquirido derechos de propiedad intelectual, a saber, los titulares de tales
derechos, y no pueden ser interpretadas como destinadas a regular las distintas medidas vy
procedimientos puestos a disposicién de quienes, como la demandante en el litigio principal, sin ser
ellos mismos titulares de tales derechos, niegan los derechos de propiedad intelectual adquiridos por
otros.

Pues bien, un procedimiento de invalidacién como el controvertido en el litigio principal esta
precisamente a disposicion de quien, sin ser titular de un derecho de propiedad intelectual, refuta la
proteccion de un modelo de utilidad concedida al titular de los derechos correspondientes.

Por tanto, tal procedimiento no tiene por objeto garantizar la proteccién de titulares del derecho de
propiedad intelectual, en el sentido de las disposiciones afectadas.

En efecto, este procedimiento no implica una infracciéon de un derecho de propiedad intelectual, ya sea
en lo relativo a la persona que inicia dicho procedimiento porque, al no ser titular de tal derecho, no
puede sufrir, por definicién, ningiin menoscabo en ese derecho, ya sea por lo que respecta al titular de
un derecho contemplado por dicho procedimiento, dado que un recurso legal dirigido frente a él que
niegue, juridicamente, la existencia de su derecho de propiedad intelectual no puede calificarse, por
definicién, de menoscabo.
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De lo anterior se desprende que las disposiciones afectadas no pretenden regular los distintos aspectos
de un procedimiento de invalidacién como el controvertido en el litigio principal.

En consecuencia, procede responder a las cuestiones planteadas que, puesto que las disposiciones de
los articulos 2, apartado 1, y 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, interpretados en relacién con los
articulos 2, apartado 1, del Convenio de Paris y 41, apartados 1 y 2, del Acuerdo ADPIC, no son
aplicables a un procedimiento de invalidacién, como el controvertido en el litigio principal, no puede
considerarse que estas disposiciones se opongan a que, en tal procedimiento jurisdiccional, el juez:

— no esté vinculado por las pretensiones y demds declaraciones de las partes y pueda ordenar de
oficio la presentacion de pruebas que estime necesarias;

— no esté vinculado ni por una resolucién administrativa pronunciada en relacién con una solicitud
de invalidacién ni por los hechos que se declaran en aquélla, y

— no pueda examinar de nuevo pruebas que ya fueron presentadas con ocasiéon de una solicitud de
invalidacién anterior.

Costas

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el caracter de un incidente
promovido ante el 6rgano 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:

Puesto que las disposiciones de los articulos 2, apartado 1, y 3, apartado 2, de la Directiva
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de
los derechos de propiedad intelectual, interpretados en relacion con los articulos 2, apartado 1,
del Convenio para la Proteccion de la Propiedad Industrial, firmado en Paris el 20 de marzo de
1883, revisado por ultima vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el
28 de septiembre de 1979, y 41, apartados 1 y 2, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos
de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que figura en el Anexo 1 C del Acuerdo
por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el
15 de abril de 1994 y aprobado por la Decision 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de
1994, relativa a la celebracion en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los
temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la
Ronda Uruguay (1986-1994), no son aplicables a un procedimiento de invalidaciéon, como el
controvertido en el litigio principal, no puede considerarse que estas disposiciones se opongan a
que, en tal procedimiento jurisdiccional, el juez:

— no esté vinculado por las pretensiones y demas declaraciones de las partes y pueda ordenar de
oficio la presentacion de pruebas que estime necesarias;

— no esté vinculado ni por una resolucion administrativa pronunciada en relacion con una
solicitud de invalidacién ni por los hechos que se declaran en aquélla, y

— no pueda examinar de nuevo pruebas que ya fueron presentadas con ocasion de una solicitud
de invalidacion anterior.

Firmas
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