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SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

de 10 de noviembre de 2021 *

«Dibujo o modelo comunitario — Procedimiento de nulidad — Dibujo o modelo comunitario
registrado que representa una etiqueta — Dibujo o modelo anterior — Prueba de la
divulgacion — Articulo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.° 6/2002 — Pruebas presentadas
después de la expiracion del plazo fijado — Facultad de apreciacion de la Sala de Recurso —
Articulo 63, apartado 2, del Reglamento n.° 6/2002 — Motivo de nulidad — Falta de caracter
singular — Articulos 6 y 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 6/2002»

En el asunto T-443/20,

Sanford LP, con domicilio social en Atlanta, Georgia (Estados Unidos), representada por el
Sr.]J. Zecher, abogado,

parte recurrente,
contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO), representada por los
Sres. J. Ivanauskas y V. Ruzek, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actiia como
parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

Avery Zweckform GmbH, con domicilio social en Oberlaindern/Valley (Alemania), representada
por el Sr. H. Forster, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucion de la Tercera Sala de Recurso de

la EUIPO de 15 de mayo de 2020 (asunto R 2413/2018-3), relativa a un procedimiento de nulidad
entre Avery Zweckform y Sanford,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. D. Spielmann (Ponente), Presidente, y los Sres. U. Oberg y R. Mastroianni,
Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

* Lengua de procedimiento: inglés.

ES
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habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaria del Tribunal General el 13 de julio
de 2020;

habiendo considerado el escrito de contestaciéon de la EUIPO presentado en la Secretaria del
Tribunal General el 29 de octubre de 2020;

visto el escrito de contestacion de la parte coadyuvante presentado en la Secretaria del Tribunal
General el 19 de octubre de 2020;

no habiendo solicitado las partes el sefialamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir
de la notificacién de la declaraciéon de terminacion de la fase escrita del procedimiento y
habiéndose decidido resolver el recurso sin fase oral, con arreglo al articulo 106, apartado 3, del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal General;

dicta la siguiente

Sentencia’

[omissis]

Pretensiones de las partes

La recurrente solicita al Tribunal que:

— Anule la resolucién impugnada.

— Desestime la solicitud de declaracion de nulidad del dibujo o modelo controvertido.

— Condene a la EUIPO a cargar con las costas, incluidas las del procedimiento ante la Sala de
Recurso.

La EUIPO vy la coadyuvante solicitan al Tribunal que:
— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

La recurrente invoca, en esencia, tres motivos, basados, el primero, en la infraccién del articulo 63,
apartado 2, del Reglamento n.° 6/2002, por cuanto determinadas pruebas se presentaron
extemporaneamente ante la Sala de Recurso; el segundo, en la infraccién del articulo 7,
apartado 1, de dicho Reglamento, por cuanto se consider6 erroneamente que el dibujo o modelo
anterior habia sido objeto de divulgacidn, y, el tercero, en la infraccién del articulo 25, apartado 1,
letra b), del Reglamento n.° 6/2002, en relacidn con el articulo 6 de dicho Reglamento, por cuanto

' Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicacién considera ttil el Tribunal General.
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se aprecié equivocadamente que los dibujos o modelos en conflicto producian la misma impresién
general en el usuario informado, y en consecuencia se considerdé erréneamente que el dibujo o
modelo controvertido carecia de caracter singular.

Sobre el primer motivo, basado en la infraccion del articulo 63, apartado 2, del Reglamento
n.° 6/2002, por cuanto determinadas pruebas se presentaron extempordneamente ante la
Sala de Recurso

La recurrente sostiene que la Sala de Recurso infringié el articulo 63, apartado 2, del Reglamento
n.° 6/2002 al declarar admisibles determinadas pruebas relativas al rollo de etiquetas R5015
presentadas por la coadyuvante por primera vez en la fase de recurso contra la resolucion de la
Divisién de Anulacion.

La EUIPO vy la coadyuvante rebaten esta alegacion.

Con arreglo al articulo 63, apartado 2, del Reglamento n.° 6/2002, la EUIPO podra declarar
inadmisibles hechos o pruebas que las partes no hayan alegado a su debido tiempo.

Del tenor de esta disposicion se deduce que, como regla general y salvo disposicién en contrario,
sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiracion de los plazos a los
que estd sujeta dicha presentacion con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n.° 6/2002 y que no
se prohibe en modo alguno que la EUIPO tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o
presentados extemporaneamente [sentencia de 14 de marzo de 2018, Crocs/EUIPO — Gifi
Diffusion (Zapatos), T-651/16, no publicada, EU:T:2018:137, apartado 31].

Al precisar que la EUIPO «podra», en tal caso, decidir no tener en cuenta pruebas presentadas
extemporaneamente, el articulo 63, apartado 2, del Reglamento n.° 6/2002 le confiere una amplia
facultad de apreciacion al objeto de decidir, motivando su decision sobre este extremo, si procede
o no tenerlas en cuenta (sentencia de 14 de marzo de 2018, Zapatos, T-651/16, no publicada,
EU:T:2018:137, apartado 32).

En lo tocante al ejercicio de la facultad de apreciacidn de la EUIPO a efectos de la eventual toma en
consideracion de pruebas presentadas extemporaneamente, esa toma en consideracion por parte
de la EUIPO, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de nulidad, puede
justificarse, en particular, cuando esta considere, por un lado, que los elementos presentados
extemporaneamente pueden a primera vista ser realmente pertinentes por lo que respecta al
resultado de la solicitud de declaracién de nulidad formulada ante ella y, por otro, que la fase del
procedimiento en que se produce dicha presentaciéon extemporanea y las circunstancias que la
rodean no se oponen a esa toma en consideracion. Tales razones pueden justificar, en particular,
que la EUIPO tenga en cuenta pruebas que, aunque no se hayan presentado en el plazo fijado por
esta, se presenten en una fase posterior del procedimiento, como complemento a las pruebas
presentadas dentro de dicho plazo (sentencia de 14 de marzo de 2018, Zapatos, T-651/16, no
publicada, EU:T:2018:137, apartado 34).

En el presente asunto, se desprende de los autos, y concretamente del apartado 14 de la resolucién
impugnada, que la coadyuvante presentd por primera vez ante la Sala de Recurso los anexos 32
a 34, con el fin de demostrar la existencia de la divulgacién del dibujo o modelo anterior. En
particular, el anexo 32 contiene una declaracién jurada de 18 de febrero de 2019 de A, director de
una sociedad que ejerce su actividad en el dmbito de la impresion de etiquetas, en la que se
indicaba que dicha sociedad producia rollos de etiquetas R5015 para la coadyuvante desde 2003,
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declaracion acompanada de facturas y representaciones de dichos rollos. Los anexos 33 y 34
contienen dos declaraciones juradas, fechadas, respectivamente, la primera, el 11 de febrero de
2019, y formulada por B, miembro de la direcciéon de una sociedad que habia fabricado matrices
flexibles («flexible dies») para la coadyuvante entre 1999 y 2003, y, la segunda, de 19 de febrero
de 2019 y formulada por C, ingeniero mecénico de la coadyuvante, que contiene, en particular,
representaciones de los rollos de etiquetas 8853 utilizados por la coadyuvante y confirma las
declaraciones de A.

La Sala de Recurso estimd necesario tener en cuenta las pruebas adicionales que la coadyuvante
habia presentado ante ella. Considerd que eran pertinentes y apoyaban las presentadas ante la
Division de Anulacion. En particular, destacé que el anexo 32 habia sido aportado en apoyo de la
divulgacion de la etiqueta R5015 que figura en el anexo 8 presentado en el marco de la solicitud de
declaracién de nulidad. También indicé que esas pruebas habian sido notificadas a la recurrente,
la cual present6 observaciones al respecto, que no existia plazo para presentar una solicitud de
declaracion de nulidad y que su toma en consideracién podria contribuir a garantizar que un
dibujo o modelo comunitario registrado, cuya validez podria impugnarse posteriormente
mediante otro procedimiento de nulidad, no permaneciera inscrito en el registro. Por ultimo,
afadié que dichas pruebas se habian presentado para impugnar la resoluciéon de la Division de
Anulacién segun la cual las pruebas de la divulgacién eran insuficientes. Por consiguiente, las
declar6 admisibles.

Procede sefialar que, como admite la propia recurrente, en apoyo de su solicitud de declaraciéon de
nulidad la coadyuvante habia presentado ante la Divisién de Anulacién determinados
documentos, en particular, una declaracién jurada de C. No obstante, la Divisién de Anulacién
habia estimado que las representaciones y documentos aportados no corroboraban las
afirmaciones de C. La Divisién de Anulacién también habia considerado que las pruebas
presentadas junto con la solicitud de declaracion de nulidad eran insuficientes para acreditar una
divulgacioén, por no haberse identificado claramente los dibujos o modelos anteriores invocados y
por falta de pruebas de las fuentes y fechas pertinentes de divulgacién. Por lo tanto, concluyé que
no habia podido demostrarse la divulgacion del dibujo o modelo anterior.

Por consiguiente, los anexos y las representaciones presentados ante la Sala de Recurso se anaden
a los ya presentados ante la Division de Anulacién. Ademas, dichos anexos, posteriores a la
resolucidén de la Divisiéon de Anulacién, y que por tanto no pudieron aportarse antes, permitieron
en particular a la coadyuvante responder a las apreciaciones de la Divisién de Anulacién
recordadas en el anterior apartado 20. Ademas, si bien, como sefiala la recurrente, algunas
representaciones de los rollos de etiquetas aportadas en los anexos 32 y 34 son diferentes del
dibujo o modelo controvertido, no es menos cierto que pertenecian a la misma serie de etiquetas
que el dibujo o modelo controvertido (a saber, R5012-R5020). Por lo tanto, dichos anexos
resultaban pertinentes para resolver el litigio y podian completar validamente las pruebas ya
presentadas.

Ademais, los referidos anexos se presentaron en el marco del escrito de 25 de febrero de 2019 en el
que se exponen los motivos del recurso. En consecuencia, la Sala de Recurso pudo ejercer,
objetivamente y con la pertinente motivacién, su facultad de apreciacién en lo relativo a si
procedia o no tener en cuenta tales imagenes [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de
2017, Gamet/EUIPO — «Metal-Bud II» Robert Gubata (Picaporte), T-306/16, no publicada,
EU:T:2017:466, apartado 22].
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Por dltimo, la recurrente se equivoca al sostener que la admisibilidad de esos anexos vulneré su
derecho a ser oida, ya que pudo presentar sus observaciones al respecto en sus escritos de los dias
2 de mayo y 6 de septiembre de 2019 presentados ante la Sala de Recurso, tal como ella misma
reconoce.

De lo antedicho resulta que, al aceptar de manera motivada tener en cuenta los anexos adicionales
presentados ante ella, la Sala de Recurso hizo un uso apropiado de la facultad de apreciacion que le
confiere el articulo 63, apartado 2, del Reglamento n.° 6/2002, por lo que debe desestimarse el
primer motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la infraccion del articulo 7, apartado 1, del Reglamento
n.° 6/2002, por cuanto se consideré erroneamente que el dibujo o modelo anterior habia sido
objeto de divulgacion

[omissis]

Por lo tanto, debe desestimarse el segundo motivo.

Sobre el tercer motivo, basado en la infraccion del articulo 25, apartado 1, letra b), del
Reglamento n.” 6/2002, en relacion con el articulo 6 de dicho Reglamento, por cuanto se
aprecio equivocadamente que los dibujos o modelos en conflicto producian la misma
impresion general en el usuario informado y en consecuencia se considero erréneamente que
el dibujo o modelo controvertido carecia de cardcter singular

Mediante su tercer motivo, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso incurrié en un error de
apreciacion al declarar que el dibujo o modelo controvertido carecia de caracter singular,
infringiendo el articulo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.> 6/2002, en relacién con el
articulo 6 de dicho Reglamento, debido, en particular, a que las diferencias entre los dibujos o
modelos en conflicto fueron ignoradas erréneamente.

La EUIPO vy la coadyuvante rebaten esta alegacion.

[omissis]

Sobre el usuario informado

[omissis]

En el caso de autos, como sefial6 la Sala de Recurso, el usuario informado, sin ser autor, ni experto
técnico, conoce los diferentes dibujos o modelos de rollos para impresoras gracias a la gama de
productos disponible en el mercado, tiene un cierto nivel de conocimiento de los elementos de

que constan normalmente esos rollos de etiquetas y, debido a su interés, presta un grado de
atencidn relativamente elevado al utilizarlos, extremo que las partes no niegan.

Sobre el grado de libertad del autor

[omissis]
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Por lo tanto, el grado de libertad del autor del dibujo o modelo controvertido fue considerado
como medio, extremo que las partes no niegan.

Sobre la impresion general

Procede recordar que el caracter singular de un dibujo o modelo resulta de una impresién general,
desde el punto de vista del usuario informado, de diferencia o de inexistencia de efecto de «déja
vu» con respecto a cualquier elemento anterior del acervo de dibujos o modelos, sin tener en
cuenta las diferencias que, pese a no ser detalles insignificantes, no destaquen lo suficiente como
para afectar a esa impresién general, pero tomando en consideracién las diferencias lo bastante
marcadas como para crear impresiones de conjunto dispares [véase la sentencia de 16 de febrero
de 2017, Antrax It/EUIPO — Vasco Group (Termosifones para radiadores), T-828/14 y T-829/14,
EU:T:2017:87, apartado 53 y jurisprudencia citada].

La comparacion de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos en conflicto
debe ser sintética y no puede limitarse a la comparacién analitica de una enumeracién de
similitudes y de diferencias. Esta comparacién debe tener como base las caracteristicas del dibujo
o modelo controvertido que se hayan hecho publicas y ha de tener por objeto tnicamente las
caracteristicas protegidas, sin tener en cuenta aquellas caracteristicas, en particular las técnicas,
excluidas de la proteccidon. Dicha comparacion debe referirse a los dibujos o modelos, en
principio, tal como han sido registrados, sin que pueda exigirse a quien solicita la nulidad una
representacion grafica del dibujo o modelo invocado, comparable a la representaciéon que figura
en la solicitud de registro del dibujo o modelo controvertido (véase la sentencia de 13 de junio de
2019, Expositor para vehiculos, T-74/18, EU:T:2019:417, apartado 84 y jurisprudencia citada).

En el caso de autos, como sefial6 la Sala de Recurso, las caracteristicas de los dibujos o modelos en
conflicto coinciden en las caracteristicas del rollo de soporte, la banda amarillenta, las etiquetas
rectangulares blancas unidas y los orificios ovales entre cada etiqueta. En cuanto a las diferencias,
estas se limitan al tamafo de la etiqueta, mads larga y estrecha en el dibujo o modelo controvertido
que en el dibujo o modelo anterior R5015, la diferencia correspondiente relativa a la altura del
rollo y al nimero, la posicidn y el tamafo de las marcas de impresidn negras.

Si bien, como indicé la Sala de Recurso, tales diferencias no pueden considerarse insignificantes,
esta estimé fundadamente que no bastaban, sin embargo, para producir una impresién general
diferente en el usuario informado.

Las alegaciones que formula la recurrente para sostener que el dibujo o modelo controvertido no
produce en el usuario informado la misma impresion general que produce el dibujo o modelo
anterior no desvirtian esta conclusién.

[omissis]

En tercer lugar, la recurrente aduce que los elementos denominativos y figurativos fueron
ignorados erréneamente. A este respecto, menciona las marcas denominativas presentadas en un
tipo de letra especial que figuran en el dibujo o modelo controvertido (dymo) y en el dibujo o
modelo anterior R5015 (avery), asi como el elemento figurativo en forma de tridngulo que figura
al lado del elemento denominativo «avery» y sostiene que estos elementos son decorativos.
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Sin embargo, es preciso sefialar que los elementos denominativos y figurativos que figuran en los
dibujos o modelos en conflicto son marcas o signos distintivos colocados en el producto para
indicar su procedencia. Estos elementos no tienen una funcién ornamental o decorativa y no
constituyen caracteristicas del producto que confieran su apariencia a los productos de que se
trata, en el sentido del articulo 3, letras a) y b), del Reglamento n.° 6/2002. Por lo tanto, estos
elementos denominativos y figurativos carecen de pertinencia en el marco de la comparacién de
las impresiones generales para determinar el cardcter singular del dibujo o modelo controvertido.

Ademais, en cualquier caso, procede recordar que la comparacion de las impresiones generales
producidas por los dibujos 0 modelos en conflicto debe tener como base las caracteristicas del
dibujo o modelo controvertido que se hayan hecho publicas y ha de tener por objeto inicamente
las caracteristicas protegidas, sin tener en cuenta aquellas caracteristicas, en particular las
técnicas, excluidas de la proteccion (véase la sentencia de 13 de junio de 2019, Expositor para
vehiculos, T-74/18, EU:T:2019:417, apartado 84 y jurisprudencia citada).

Por consiguiente, aun cuando estos elementos denominativos y figurativos pudieran considerarse
pertinentes, el usuario informado tendra claro que sirven para indicar el origen de los productos,
de modo que, en la impresidn general, este no les dard importancia, por lo que, en el caso de autos,
dichos elementos seran insuficientes para modificar la impresion general que tendra del dibujo o
modelo controvertido.

[omissis]

De todo lo anterior se desprende que la Sala de Recurso no incurrié en error de apreciaciéon al
estimar que los dibujos o modelos en conflicto producian la misma impresiéon general en el
usuario informado y al concluir de este modo que el dibujo o modelo controvertido carecia de
cardcter singular en el sentido del articulo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 6/2002, en
relacion con el articulo 6 de dicho Reglamento, con respecto al dibujo o modelo anterior.

Por consiguiente, procede desestimar por infundado el tercer motivo invocado por la recurrentey,
en consecuencia, el recurso en su totalidad, sin que sea necesario pronunciarse sobre la
admisibilidad de la segunda pretension de la recurrente, consistente en que el Tribunal desestime
la solicitud de declaracién de nulidad del dibujo o modelo controvertido, ya que presupone que se
estime el recurso de anulacidn, por lo que solo se formula para el caso de que el recurso prospere
en cuanto a su primera pretension [véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2019,
Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne), T-107/18, no publicada, EU:T:2019:114, apartado 84
y jurisprudencia citada].
[omissis]
En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Sanford LP.
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Spielmann Oberg Mastroianni

Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 10 de noviembre de 2021.

Firmas
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