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HOTARAREA CURTII (Camera a saptea)

22 iunie 2016*

»Irimitere preliminara — Proprietate intelectuald — Desene sau modele industriale comunitare —
Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Articolele 32 si 33 — Licentd — Registrul desenelor sau modelelor
industriale comunitare — Dreptul licentiatului de a introduce o actiune in contrafacere in pofida
neinscrierii licentei in registru — Dreptul licentiatului de a introduce o actiune in contrafacere pentru a
obtine repararea prejudiciului propriu”

In cauza C-419/15,
avand ca obiect o cerere de decizie preliminara formulatd in temeiul articolului 267 TFUE de
Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunalul Regional Superior din Diisseldorf, Germania), prin decizia
din 21 ijulie 2015, primitd de Curte la 30 iulie 2015, in procedura
Thomas Philipps GmbH & Co. KG
impotriva
Griine Welle Vertriebs GmbH
CURTEA (Camera a saptea),

compusa din doamna C. Toader, presedinte de camerd, si domnii A. Rosas si E. Jarasianas (raportor),
judecétori,

avocat general: domnul M. Wathelet,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

avand in vedere procedura scrisa,

luand in considerare observatiile prezentate:

— pentru guvernul german, de T. Henze, de ]J. Moller si de J. Mentgen, in calitate de agenti;

— pentru guvernul polonez, de B. Majczyna, in calitate de agent,

avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,

pronuntd prezenta

* Limba de proceduri: germana.
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Hotarare
Cererea de decizie preliminard priveste interpretarea articolului 32 alineatul (3) si a articolului 33
alineatul (2) prima teza din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001
privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO 2002, L 3, p. 1, Editie speciala, 13/vol. 33,
p. 70).
Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre Thomas Philipps GmbH & Co. KG, pe de o
parte, si Griine Welle Vertriebs GmbH, pe de alta parte, cu privire la o actiune in despagubire pentru

prejudiciul rezultat din contrafacerea unui model industrial comunitar, initiatd de Griine Welle
Vertriebs impotriva Thomas Philipps.

Cadrul juridic
Potrivit considerentului (29) al Regulamentului nr. 6/2002:

»Este esential ca exercitarea drepturilor conferite de un desen sau model industrial comunitar sa poata
fi garantata in mod eficient pe intreg teritoriul Comunitatii.”

Articolele 32 si 33 din Regulamentul nr. 6/2002, a cédror interpretare este solicitatd, ca si articolele 28
si 29 din acesta, figureaza in titlul III, ,Desenele si modelele industriale comunitare ca obiect al

dreptului de proprietate”.

Articolul 28 din regulamentul mentionat, intitulat ,Transferul desenului sau modelului industrial
comunitar inregistrat”, prevede:

» T ransferul desenului sau modelului industrial comunitar inregistrat este supus urmatoarelor dispozitii:
(a) la cererea uneia dintre parti, transferul este inscris in registru si se publics;

(b) atat timp cat transferul nu a fost inca inscris in registru, succesorul in drepturi nu se poate prevala
de drepturile care decurg din inregistrarea desenului sau modelului industrial comunitar;

[..]"

Articolul 29 din acelasi regulament, intitulat ,Drepturi reale asupra unui desen sau model industrial
comunitar inregistrat”, prevede:

»(1) Desenul sau modelul industrial comunitar inregistrat poate fi gajat sau poate face obiectul unor
drepturi reale.

(2) La cererea uneia dintre parti, drepturile mentionate la alineatul (1) sunt inscrise in registru si se
publica.”

Potrivit articolului 32 din Regulamentul nr. 6/2002, intitulat ,Licente”:

»(1) Desenul sau modelul industrial comunitar poate face obiectul unor licente valabile pe o parte din
sau pe intreg teritoriul Comunitatii. Licentele pot fi exclusive sau neexclusive.

[...]
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(3) Fara a aduce atingere prevederilor din contractul de licentd, licentiatul nu poate declansa o
procedurd referitoare la contrafacerea unui desen sau model industrial comunitar decat cu acordul
titularului acestuia. Cu toate acestea, titularul unei licente exclusive poate initia o asemenea procedura
daca, somat fiind, titularul desenului sau modelului industrial comunitar nu introduce el insusi o
actiune in contrafacere in termenul adecvat.

(4) Pentru a obtine repararea prejudiciului suferit, orice licentiat are dreptul de a interveni in justitie in
cadrul actiunii in contrafacere initiate de titularul desenului sau modelului industrial comunitar.

(5) La solicitarea uneia dintre parti, acordarea sau transferul unei licente asupra unui desen sau model
industrial comunitar inregistrat se inscrie in registru si se publica.”

Articolul 33 din regulamentul mentionat, intitulat ,,Opozabilitate fata de terti”, prevede:

»(1) Opozabilitatea fatd de terti a actelor juridice mentionate la articolele 28, 29, 30 si 32 este
reglementata prin legislatia statului membru determinat in conformitate cu articolul 27.

(2) Pentru desenele sau modelele industriale comunitare inregistrate, actele juridice mentionate la
articol[ele] 28, 29 si 32 devin opozabile tertilor in toate statele membre numai dupa inscrierea in
registru. Cu toate acestea, inainte de inscriere, un asemenea act este opozabil tertilor care au dobandit
drepturi asupra desenului sau modelului comunitar inregistrat dupa data actului in cauzd, dar care
aveau cunostinta despre act in momentul dobéandirii drepturilor.

(3) Alineatul (2) nu se aplicé unei persoane care dobandeste desenul sau modelul comunitar inregistrat
sau un drept asupra desenului sau modelului comunitar inregistrat prin transferul intregii intreprinderi
sau prin alt tip de succesiune cu titlu universal.

[...]”

Litigiul principal si intrebarile preliminare

Griine Welle Vertriebs este titulara unei licente exclusive, pentru Germania, asupra unui model
industrial comunitar referitor la bile de spalat, inregistrat sub numarul 0008770030-0001 de catre
EMKER SA, cu sediul in Elvetia. Aceasta licenta nu este inscrisd in registrul desenelor sau modelelor
industriale comunitare (denumit in continuare ,registrul”).

Thomas Philipps distribuie articole promotionale in aproape 200 de sucursale si pe internet. Aceasta
distribuia, printre altele, o bild de spalat denumitd ,bild din granulat ceramic pentru masina de spalat”.

Considerand cad produsul mentionat constituia o contrafacere a modelului industrial comunitar
inregistrat referitor la bile de spalat si cd era abilitata de titularul respectivului model industrial s
exercite in nume propriu toate drepturile aferente lui, Griine Welle Vertriebs a somat Thomas
Philipps s inceteze distribuirea sa, lucru la care aceasta din urma s-a angajat.

Sesizatd de Griine Welle Vertriebs cu o cerere de reparare a prejudiciului sdu, precum si cu cereri de
luare a unor masuri de cercetare judecatoreasca, instanta de prim grad a retinut raspunderea Thomas
Philipps, considerand ca reclamanta demonstrase ca era abilitatd si exercite in nume propriu actiunea
in despagubire. Thomas Phillips a formulat apel impotriva acestei decizii si sustine in fata
Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunalul Regional Superior din Diisseldorf, Germania) ca Griine
Welle Vertriebs nu are calitate procesuald si nici interes pentru exercitarea drepturilor aferente
respectivului model industrial comunitar.
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Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunalul Regional Superior din Diisseldorf) ridica problema, in primul
rand, daca actiunea formulatd de Griine Welle Vertriebs, care actioneaza cu acordul titularului
modelului industrial, astfel cum se prevede la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul nr. 6/2002,
este admisibila, desi Griilne Welle Vertriebs nu este inscrisd ca licentiat in registru. Acesta observa ca
o interpretare pur literala a acestei dispozitii ar putea conduce la un raspuns negativ, dar ca regula
prevazutd poate fi de asemenea inteleasd in sensul cd reglementeaza numai situatiile unei dobandiri de
buna-credinta, ceea ce pare si sugereze si regula prevazuta la articolul 33 alineatul (2) a doua teza din
acest regulament.

Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunalul Regional Superior din Diisseldorf) solicita si se stabileasca,
in al doilea rand, legitura existenta intre alineatele (3) si (4) ale articolului 32 din Regulamentul
nr. 6/2002. Constatand cd Griine Welle Vertriebs solicitd repararea prejudiciului propriu, rezultat
dintr-un beneficiu nerealizat, acesta observa ca respectiva cerere poate fi admisg, in lipsa unei actiuni
introduse de titularul modelului industrial, numai daca articolul 32 alineatul (3) din regulamentul
mentionat permite licentiatului sd actioneze singur in justitie in vederea repararii prejudiciului. Nu ii
este clar dacd aceastd din urma dispozitie permite numai exercitarea drepturilor titularului modelului
industrial, prin reprezentare, sau daca trebuie interpretatd in sensul cd procedura pe care o prevede
include si procedurile privind repararea prejudiciului propriu al licentiatului. In plus, acesta observa ci
articolul 32 alineatul (4) din respectivul regulament ar putea fi de asemenea inteles in sensul ca numai
acest alineat este cel care reglementeazd posibilitatea licentiatului de a actiona in acest scop.

In aceste conditii, Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunalul Regional Superior din Diisseldorf) a
hotérat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:

»1) Articolul 33 alineatul (2) prima tezd din Regulamentul nr. 6/2002 se opune posibilitatii ca un
licentiat care nu este inscris in registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare sa
formuleze o actiune in contrafacerea unui desen sau model industrial comunitar?

2) In cazul unui raspuns negativ la prima intrebare, titularul unei licente exclusive a unui desen sau
model industrial comunitar poate pretinde repararea unui prejudiciu propriu suferit, in cadrul unei
proceduri declansate de acesta cu acordul titularului dreptului, in temeiul articolului 32
alineatul (3) din Regulamentul nr. 6/2002, sau acesta poate doar sa intervina, in temeiul alineatului
(4) al acestui articol, in cadrul unei actiuni in contrafacerea unui desen sau unui model industrial
comunitar initiate de titularul desenului sau modelului industrial respectiv?”

Cu privire la intrebarile preliminare

Cu privire la prima intrebare

Prin intermediul primei intrebari, instanta de trimitere solicitd, in esentd, sia se stabileascd daca
articolul 33 alineatul (2) prima tezd din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat in sensul ca
licentiatul nu poate introduce o actiune in contrafacerea desenului sau modelului industrial comunitar
inregistrat care face obiectul licentei dacd aceasta din urmd nu a fost inscrisa in registru.

Din prima teza a articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002, potrivit céreia ,[p]entru
desenele sau modelele industriale comunitare inregistrate, actele juridice mentionate la articol[ele] 28,
29 si 32 devin opozabile tertilor in toate statele membre numai dupa inscrierea in registru”, reiese ca
actele juridice astfel vizate sunt transferul desenului sau modelului industrial comunitar inregistrat,
constituirea unor drepturi reale asupra acestuia si acordarea unor licente. Privita in mod izolat,
respectiva teza ar putea fi interpretata in sensul ca licentiatul nu poate, dacd licenta nu este inscrisa in
registru, si se prevaleze de drepturile conferite de aceasta fatd de terti, in care este inclus si autorul
contrafacerii desenului sau modelului industrial.
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Cu toate acestea, in vederea interpretarii unei dispozitii de drept al Uniunii, trebuie sa se tind seama nu
numai de formularea sa, ci si de contextul sau si de obiectivele urmarite de reglementarea din care face
parte aceasta dispozitie (Hotérarea din 22 noiembrie 2012, Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742,
punctul 13, precum si Hotdrarea din 16 iulie 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474,
punctul 35 si jurisprudenta citatd).

In ceea ce priveste contextul in care se inscrie articolul 33 alineatul (2) prima tezi din Regulamentul
nr. 6/2002, este necesar si se remarce, mai intdi, ca a doua tezd a acestui alineat tempereaza regula
prevazutd in aceastd prima tezd in ceea ce priveste ,tertii care au dobandit drepturi” asupra desenului
sau modelului industrial comunitar inregistrat dupa data actului juridic in discutie, dar care aveau
cunostintd de acesta la data dobandirii drepturilor. Alineatul (3) al acestui articol 33 prevede, la randul
sau, o exceptie de la aceastd reguld in ceea ce priveste ,persoan[a] care dobandeste desenul sau
modelul industrial comunitar inregistrat sau un drept asupra desenului sau modelului industrial
comunitar inregistrat” prin transferul intregii intreprinderi sau prin orice altd succesiune cu titlu
universal. Astfel, o interpretare in acelasi timp literald si sistematicd a articolului 33 alineatele (2)
si (3) din Regulamentul nr. 6/2002 sustine ideea ca acesta, in integralitatea sa, are ca obiect sa
reglementeze opozabilitatea actelor juridice mentionate la articolele 28, 29 si 32 din regulament fata
de tertii care au sau sunt susceptibili sa aibd drepturi asupra desenului sau modelului industrial
comunitar inregistrat (a se vedea prin analogie Hotéirarea din 4 februarie 2016, Hassan, C-163/15,
EU:C:2016:71, punctul 20).

In continuare, trebuie constatat ci titlul III din Regulamentul nr. 6/2002, in care figureaza articolul 33,
este denumit ,Desenele si modelele industriale comunitare ca obiect al dreptului de proprietate”. In
consecintd, toate articolele care figureaza in acest titlu contin norme care au legiturd cu desenele si
modelele industriale comunitare ca obiect al dreptului de proprietate. Acest lucru este valabil si pentru
articolele 28, 29 si 32 din respectivul regulament, care se raporteaza la acte care au in comun faptul ca
au ca obiect sau ca efect constituirea sau transferul unui drept asupra desenului sau asupra modelului
industrial.

In sfarsit, este necesar si se arate ci, la articolul 32 alineatul (3) prima tezi din Regulamentul
nr. 6/2002, dreptul licentiatului de a initia o procedura referitoare la contrafacerea unui desen sau
unui model industrial comunitar este conditionat, fara a aduce atingere prevederilor din contractul de
licentd, numai de acordul titularului acestui desen sau al acestui model.

Trebuie sd se constate de asemenea cd, potrivit articolului 32 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002,
inscrierea licentei in registru se face la solicitarea uneia dintre parti. Articolul mentionat, ca si
articolul 29 din acest regulament, nu contine insd nicio dispozitie analoga celei a articolului 28
litera (b) din respectivul regulament, potrivit ciruia ,[a]tdt timp céat transferul nu a fost inscris in
registru, succesorul in drepturi nu poate si se prevaleze de drepturile care decurg din inregistrarea
desenului sau modelului industrial comunitar”.

De altfel, articolul 28 litera (b) din Regulamentul nr. 6/2002 ar fi lipsit de utilitate daca articolul 33
alineatul (2) din acest regulament ar trebui interpretat in sensul ca impiedica posibilitatea de a se
prevala fata de toti tertii de toate actele juridice mentionate la articolele 28, 29 si 32 din respectivul
regulament atat timp cat aceste acte nu au fost inscrise in registru.

In ceea ce priveste finalitatea regulii previzute la articolul 33 alineatul (2) prima tezi din Regulamentul
nr. 6/2002, trebuie sa se considere ca, avand in vedere cele constatate la punctele 19 si 20 din prezenta
hotérare, inopozabilitatea fata de terti a actelor juridice mentionate la articolele 28, 29 si 32 din acest
regulament care nu au fost inscrise in registru urméreste si il protejeze pe cel care are sau este
susceptibil sa aiba drepturi asupra unui desen sau asupra unui model industrial comunitar ca obiect al
dreptului de proprietate. Rezultd ca articolul 33 alineatul (2) prima teza din respectivul regulament nu
se aplica unei situatii cum este cea in discutie in litigiul principal, in care titularul licentei reproseaza
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unui tert cd, prin contrafacerea desenului sau modelului industrial, a incélcat drepturile conferite de
desenul sau modelul industrial comunitar inregistrat (a se vedea prin analogie Hotédrarea din
4 februarie 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, punctul 25).

Avand in vedere toate aceste elemente, trebuie sd se raspunda la prima intrebare ca articolul 33
alineatul (2) prima tezd din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat in sensul ca licentiatul poate
introduce o actiune in contrafacerea desenului sau a modelului industrial comunitar inregistrat care
face obiectul licentei chiar daca aceasta din urma nu a fost inscrisa in registru.

Cu privire la a doua intrebare

Prin intermediul celei de a doua intrebéri, instanta de trimitere solicitd, in esentd, sa se stabileasca daca
articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat in sensul ca licentiatul poate,
in cadrul unei proceduri referitoare la contrafacerea unui desen sau model industrial comunitar initiate
de acesta in conformitate cu respectiva dispozitie, sa solicite repararea prejudiciului suferit.

In timp ce articolul 32 alineatul (4) din Regulamentul nr. 6/2002 prevede ci, pentru a obtine repararea
prejudiciului suferit, orice licentiat are dreptul de a interveni in justitie in cadrul actiunii in
contrafacere initiate de titularul desenului sau al modelului industrial comunitar, articolul 32
alineatul (3) din respectivul regulament nu precizeazd dacéd licentiatul poate sa solicite repararea
acestui prejudiciu atunci cand exercitd el insusi actiunea in contrafacere prevazuti de dispozitia
mentionata.

Cu toate acestea, se impune sa se interpreteze impreund cele doua dispozitii amintite, care stabilesc un
sistem de cai de atac puse la dispozitia licentiatului unui desen sau al unui model industrial comunitar
impotriva autorului contrafacerii acestui desen sau al acestui model industrial comunitar. Dispozitiile
mentionate permit licentiatului sa actioneze fie pe cale de actiune, prin declansarea procedurii in
contrafacere cu acordul titularului desenului sau al modelului industrial sau, in cazul unei licente
exclusive, dupa punerea in intarziere a respectivului titular dacd acesta nu introduce el insusi o
actiune in contrafacere in termenul adecvat, fie pe calea unei interventii, alaturandu-se actiunii in
contrafacere initiate de titularul desenului sau al modelului industrial. Aceasta din urmd cale este
singura deschisa titularului unei licente neexclusive care nu obtine acordul titularului desenului sau al
modelului industrial pentru a putea actiona singur.

Daca licentiatul poate sa solicite repararea prejudiciului suferit intervenind in justitie in cadrul actiunii
in contrafacere initiate de titularul desenului sau al modelului industrial comunitar, nimic nu se opune
ca acesta sa solicite acelasi lucru si atunci cind exercitd el insusi actiunea in contrafacere cu acordul
titularului desenului sau al modelului industrial comunitar sau, dacd este titularul unei licente
exclusive, fara acest acord in cazul inactiunii titularului mentionat dupd ce l-a somat pe acesta sa
actioneze.

Pe de alta parte, sistemul descris la punctul 28 din prezenta hotarare ar fi lipsit de coerenta daca
licentiatul nu ar putea apira interesele care ii sunt proprii decat alaturandu-se actiunii initiate de
titularul desenului sau al modelului industrial comunitar, in conditiile in care poate actiona singur pe
calea unei actiuni cu acordul acestui titular sau chiar fard respectivul acord in cazul unei licente
exclusive, pentru apérarea intereselor lor comune.

In plus, posibilitatea licentiatului de a solicita, in cadrul actiunii prevazute la articolul 32 alineatul (3)
din Regulamentul nr. 6/2002, repararea prejudiciului suferit este conformad cu obiectivul enuntat in
considerentul (29) al acestui regulament, care constd in garantarea in mod eficient a exercitarii
drepturilor conferite de un desen sau un model industrial comunitar pe intreg teritoriul Uniunii,
precum si cu finalitatea acestei dispozitii si a articolului 32 alineatul (4) din regulamentul mentionat,
care este aceea de a oferi licentiatului mijloace procedurale de a actiona impotriva contrafacerii si de a
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apara in acest fel respectivele drepturi care i-au fost concesionate. A-i interzice si actioneze in acest
scop in cadrul actiunii mentionate l-ar face si depindd in totalitate, inclusiv in cazul unei licente
exclusive, de titularul desenului sau al modelului industrial comunitar pentru a obtine repararea
prejudiciului suferit si ar fi astfel prejudiciabil, in ipoteza in care acest titular nu actioneazd, la
exercitarea acelorasi drepturi. Prin urmare, o astfel de interdictie ar fi contrard atat obiectivului
Regulamentului nr. 6/2002, cét si finalitatii articolului 32 alineatele (3) si (4) din acesta.

In consecinti, trebuie si se raspunda la a doua intrebare ci articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul
nr. 6/2002 trebuie interpretat in sensul ca licentiatul poate, in cadrul unei proceduri referitoare la
contrafacerea unui desen sau a unui model industrial comunitar initiate de acesta in conformitate cu
respectiva dispozitie, sa solicite repararea prejudiciului suferit.

Cu privire la cheltuielile de judecata

Intrucat, in privinta partilor din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la
instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata.
Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decét cele ale partilor mentionate, nu
pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a saptea) declara:

1) Articolul 33 alineatul (2) prima teza din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din
12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare trebuie interpretat
in sensul ca licentiatul poate introduce o actiune in contrafacerea desenului sau a modelului
industrial comunitar inregistrat care face obiectul licentei chiar daca aceasta din urma nu a
fost inscrisa in registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare.

2) Articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat in sensul ca
licentiatul poate, in cadrul unei proceduri referitoare la contrafacerea unui desen sau a unui

model industrial comunitar initiate de acesta in conformitate cu respectiva dispozitie, sa
solicite repararea prejudiciului suferit.

Semnaturi
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