SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 21 de septiembre de 2017

«Recurso de casacion — Propiedad intelectual — Dibujos o modelos comunitarios —
Reglamento (CE) n.° 6/2002 — Articulo 5 — Novedad — Articulo 6 — Caracter singular —
Articulo 7 — Divulgacion — Articulo 63 — Competencias de la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unidn Europea (EUIPO) en la aportacion de la prueba — Carga de la prueba
gue incumbe al solicitante de nulidad — Requisitos vinculados a la reproduccién del dibujo o
modelo anterior — Dibujo que representa un canal de evacuacién de ducha — Desestimacion
por la Sala de Recurso de la solicitud de nulidad»

En los asuntos acumulados C-361/15 P y C-405/15 P,

gue tienen por objeto sendos recursos de casacion interpuestos, con arreglo al articulo 56 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unién Europea, el 11 de julio de 2015 y el 24 de julio
de 2015, respectivamente,

Easy Sanitary Solutions BV, con domicilio social en Oldenzaal (Paises Bajos), representada
por el Sr. F. Eijsvogels, advocaat (C-361/15 P),

Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO), representada por la
Sra. S. Bonne y el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes (C-405/15 P),

partes recurrentes en casacion,
apoyada por:
Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte, representado por las
Sras. J. Kraehling y C.R. Brodie, en calidad de agentes, asistidas por el Sr. N. Saunders,
Barrister (C-405/15 P),

parte coadyuvante en casacion,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Group Nivelles NV, con domicilio social en Gingelom (Bélgica), representada por el Sr. H.
Jonkhout, advocaat,

parte recurrente en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de Sala, y los Sres. E. Juhasz y C. Vajda, la
Sra. K. Jirimde y el Sr. C. Lycourgos (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. Y. Bot;
Secretario: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de diciembre
de 2016;

oidas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia publica el 1 de febrero
de 2017;

dicta la siguiente
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Sentencia

Mediante sus recursos de casacién, Easy Sanitary Solutions BV (en lo sucesivo, «ESS») y la

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) solicitan la anulacién de la
sentencia del Tribunal General de la Unidon Europea de 13 de mayo de 2015, Group
Nivelles/OAMI — Easy Sanitairy Solutions (Canal de evacuacién de ducha) (T-15/13; en lo
sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:281), mediante la que dicho Tribunal anuld la
resolucion de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de octubre de 2012 (asunto
R 2004/2010-3), relativa a un procedimiento de nulidad entre I-Drain BVBA y ESS (en lo
sucesivo, «resolucion controvertida»).

Marco juridico

Con arreglo al considerando 12 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), «no
deberian protegerse aquellos componentes que no sean visibles durante el uso normal de un
producto, ni [...] las caracteristicas de tales componentes que no sean visibles cuando la
parte estd montada, o que, por si solas no cumplirian los requisitos de novedad y caracter
singular. Por consiguiente, las caracteristicas del dibujo o modelo que queden excluidas de la
proteccién por estos motivos no deberian tenerse en cuenta cuando se trate de determinar si
otras caracteristicas del dibujo o modelo cumplen los requisitos de proteccion.»

De conformidad con el considerando 14 del Reglamento n.° 6/2002, «la determinacién del
caracter singular de un dibujo o modelo debe fundarse en la impresion general causada al
contemplar el dibujo o modelo en un usuario informado. Esta diferird claramente de la que
cause el acervo de dibujos y modelos existente, teniendo en cuenta la naturaleza del
producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo, y en particular el sector
industrial al cual pertenece y el grado de libertad con que lo creé el autor».

El articulo 3, letra a), de dicho Reglamento establece:
«A efectos del presente Reglamento se entendera por:
a) dibujo o modelo: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se

derive de las caracteristicas especiales de, en particular, linea, configuracién, color,
forma, textura o material del producto en si o de su ornamentacion.»

El articulo 4 de dicho Reglamento, titulado «Requisitos de proteccion», dispone, en su
apartado 1:

«El dibujo o modelo sera protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee
caracter singular.»

Bajo el titulo «Novedad», el articulo 5 del mismo Reglamento establece:

«1. Se considerara que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho publico
ningun 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 proteccion se solicita haya sido hecho publico por primera vez;

b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del dia de presentacion
de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya proteccion se solicita, o, si se
hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Se considerard que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus caracteristicas
difieran tan sélo en detalles insignificantes.»

Source: http://curia.europa.eu
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El articulo 6 del Reglamento n.° 6/2002, titulado «Caracter singular», dispone:

«1. Se considerara que un dibujo o modelo posee caracter singular cuando la impresién
general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresion 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 proteccion se solicita haya sido hecho publico por primera vez;

b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del dia de presentacion
de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad.

2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no caracter singular, se tendra en cuenta
el grado de libertad del autor al desarrollarlo.»

El articulo 7 de dicho Reglamento, titulado «Divulgacién», establece en su apartado 1:

«Se considerard que existe divulgacidon a los efectos de lo dispuesto en los articulos 5y 6
cuando el dibujo o modelo haya sido hecho publico con posterioridad a su inscripcion en el
Registro o de algun 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 5y 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 tacitas o expresas de confidencialidad.»

El articulo 10 de dicho Reglamento tiene el siguiente tenor:

«1. La proteccion conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderda a
cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una
impresidon general distinta.

2. Al determinar la proteccidon, se tendra en cuenta el grado de libertad del autor al
desarrollar su dibujo o modelo.»

Bajo el titulo «Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario», el articulo 19 del
mismo Reglamento dispone, en su apartado 1:

«Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de
utilizacion y de prohibir su utilizacién por terceros sin su consentimiento. Se entendera por
utilizacién, en particular, la fabricacion, la oferta, la puesta en el mercado, la importacion, la
exportacion o la utilizacidon 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.»

Con arreglo al articulo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 6/2002, «el dibujo o
modelo comunitario sélo podra declararse nulo [...] si no cumple los requisitos previstos en
los articulos 4 a 9».

El articulo 36 de ese Reglamento, titulado «Requisitos de la solicitud», establece, en sus
apartados 2 y 6:

«2. La solicitud deberd contener ademas una relacidon de los productos a los que vaya a
incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo.

[...]

Source: http://curia.europa.eu
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6. La informacién contenida en los elementos mencionados en el apartado 2 [...] no
afecta al alcance de la proteccion del dibujo o modelo como tal.»

El articulo 52, apartado 1, de dicho Reglamento dispone que, salvo lo dispuesto en los
apartados 2 a 5 del articulo 25, cualquier persona fisica o juridica, asi como las autoridades
publicas con competencia para ello, podran presentar ante la EUIPO una solicitud de
declaracién de nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado.

A tenor del articulo 53, apartado 1, del mismo Reglamento, relativo al examen de la
solicitud de declaracion de nulidad, si la EUIPO considera que ésta puede admitirse a tramite,
examinara si las causas de nulidad a que se refiere el articulo 25 impiden el mantenimiento
en el Registro del dibujo o modelo comunitario registrado. De conformidad con el apartado 2
de dicho articulo 53, durante el examen de la solicitud, que se llevara a cabo con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 2245/2002 de la Comisién, de 21 de octubre de 2002,
de ejecucién del Reglamento n.° 6/2002 (DO 2002, L 341, p. 28), la EUIPO invitard a las
partes, cuantas veces sea necesario, a que le remitan sus observaciones propias o hechas
por las otras partes.

El articulo 61 del Reglamento n.° 6/2002 dispone:

«1. Contra las resoluciones de la sala de recursos que recaigan en asuntos recurridos
podra interponerse recurso ante el Tribunal de Justicia.

2. El recurso podrd fundarse en motivos de incompetencia, de quebrantamiento
sustancial de forma, de infraccién del Tratado, del presente Reglamento y de cualquier
norma juridica relativa a su aplicacion o de desviacion de poder.

3. El Tribunal de Justicia estara facultado para anular o modificar la resolucion recurrida.

[...]

6. La [EUIPO] debera tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia
del Tribunal de Justicia.»

A tenor del articulo 63, apartado 1, de este Reglamento, «en el curso del procedimiento, la
[EUIPO] examinara de oficio los hechos. No obstante, cuando se trate de un procedimiento
para instar una declaracién de nulidad, el examen de la Oficina se circunscribird a los hechos,
pruebas o argumentos de las partes y a las pretensiones de éstas».

El articulo 65, apartado 1, de dicho Reglamento establece que la EUIPO podra adoptar en
cualquier procedimiento diligencias de prueba y, en particular, oir a las partes y a testigos,
solicitar informacion y presentar documentos y demas medios de prueba, o incluso exigir un
dictamen pericial.

El articulo 28, apartado 1, letra b), incisos v) y vi), del Reglamento n.° 2245/2002, dispone:

«1. Toda solicitud de declaracién de nulidad presentada ante la [EUIPO] en virtud del
articulo 52 del Reglamento [n.° 6/2002] incluira:

[...]

b) por lo que respecta a los motivos en los que se basa la solicitud:

[...]

V) cuando se alegue como motivo de nulidad que los dibujos y modelos
comunitarios registrados no rednen los requisitos establecidos en los articulos 5
o 6 del Reglamento [n.° 6/2002], indicacién y reproduccién de los dibujos y
modelos preexistentes que pudieren constituir un obstaculo a la novedad o

Source: http://curia.europa.eu
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singularidad de los dibujos y modelos comunitarios registrados, y justificantes
de la existencia de esos dibujos y modelos anteriores,

vi) la indicacion de los hechos, pruebas y alegaciones justificativos de la solicitud.»

Antecedentes de los litigios

El 28 de noviembre de 2003, ESS presentd, en virtud del Reglamento n.° 6/2002, una
solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario ante la EUIPO. Dicha solicitud se
referia al dibujo o modelo cuya representacion es la siguiente:

El dibujo o modelo controvertido se registrd6 como dibujo o modelo comunitario con el
nimero 000107834-0025 vy se publicdé en el Boletin de dibujos o modelos
comunitariosn.© 19/2004, de 9 de marzo de 2004. Segun dicho registro, designa un «sifén
de ducha (shower drain)».

El 31 de marzo de 2009 se renovo el registro del dibujo o modelo controvertido. Esta
renovaciéon fue objeto de publicacion en el Boletin de dibujos o modelos
comunitariosn.® 61/2009, de 2 de abril de 2009.

El 3 de septiembre de 2009, I-Drain, a la que sucedié Group Nivelles NV, presentd una
solicitud de declaracion de nulidad del dibujo o modelo controvertido, de conformidad con el
articulo 52 del Reglamento n.° 6/2002. En apoyo de esta solicitud, invocd el motivo de
nulidad mencionado en el articulo 25, apartado 1, letrab), de dicho Reglamento,
concretamente que ese dibujo o modelo no cumple los requisitos previstos en los articulos 4
a 9 de dicho Reglamento. Como se desprende del articulo 4, apartado 1, del Reglamento
n.%0 6/2002, dichos requisitos se refieren, en particular, a la novedad —en el sentido del
articulo 5 de ese Reglamento— vy al caracter singular —en el sentido del articulo 6 de dicho
Reglamento— del dibujo o modelo controvertido, apreciados en la fecha en que se hizo
publico, determinada de conformidad con el articulo 7 del mismo Reglamento.

En apoyo de su solicitud de declaracion de nulidad, I-Drain presentd extractos de dos
catalogos de productos de la empresa Bllicher (en lo sucesivo, «catalogos de Bllicher»). Los
catalogos de Blicher incluian, en particular, la siguiente ilustracion:

Source: http://curia.europa.eu
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Mediante resolucién de 23 de septiembre de 2010, la Division de Anulacién de la EUIPO
anuld el dibujo o modelo controvertido, estimando de este modo la solicitud que le habia
presentado I-Drain en ese sentido.

La Division de Anulacién de la EUIPO indicé en el apartado 3 de dicha resolucion que de las

alegaciones de I-Drain se desprendia con claridad que su solicitud de declaracién de nulidad
se basaba en la supuesta falta de novedad y de caracter singular del dibujo o modelo
comunitario controvertido. La Division de Anulacion de la EUIPO considerd en el apartado 15
de dicha resolucidon que dicho dibujo o modelo representaba una placa, una cuba y un sifén
de ducha stricto sensu y que la Unica caracteristica visible de dicho dibujo o modelo era la
parte superior de dicha placa. Pues bien, segun el apartado 19 de la resolucion de la Division
de Anulacion de la EUIPO, dicha placa es idéntica a la que figura en el centro de la ilustracién
reproducida en el apartado 23 de la presente sentencia y el dibujo o modelo controvertido
carece de novedad con respecto al dibujo o modelo que figura en ese documento. Ademas,
en el apartado 20 de su resolucién, la Division de Anulacidon de la EUIPO desestimé por
irrelevante la alegacion de ESS de que la placa que figura en el centro de la ilustracion
reproducida en el apartado 23 de la presente sentencia se usaba en un entorno distinto de
aquel en el que iba a usarse el producto al que se refiere el dibujo o modelo controvertido,
debido a que el uso del producto al que se incorpora el dibujo o modelo no es un elemento
de su apariencia y, en consecuencia, la diferencia no tiene impacto en la comparacion de los
dos dibujos en conflicto.

El 15 de octubre de 2010, ESS interpuso un recurso, con arreglo a los articulos 55 a 60 del
Reglamento n.° 6/2002, contra la resolucion de la Divisién de Anulacion de la EUIPO.

Mediante la resolucidon controvertida, la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO anuld la
resolucién de la Divisién de Anulacién de la EUIPO de 23 de septiembre de 2010. En los
apartados 31 a 33 de la resolucién controvertida, considerd, en esencia, al contrario que la
Division de Anulacion de la EIUPO, que el dibujo o modelo comunitario controvertido
presentaba caracter novedoso, en el sentido del articulo 5 del Reglamento n.° 6/2002, pues
no era idéntico a la placa que figura en el centro de la ilustracion reproducida en el apartado
23 de la presente sentencia, sino que presentaba, con respecto a ella, diferencias que no
eran «minimas» ni «dificiles de apreciar objetivamente» y que, por tanto, no podian
considerarse insignificantes. Devolvid el asunto a la Divisién de Anulacién de la EIUPO «para
que tramitara la pretensién de anulacidon basada en el articulo 25, apartado 1, letra b),
relacion con [el articulo 4, apartado 1, y el articulo 6]» del Reglamento n.° 6/2002.

Procedimiento ante el Tribunal y sentencia recurrida

Mediante escrito presentado en la Secretaria del Tribunal el 7 de enero de 2013, Group
Nivelles interpuso un recurso de anulacion de la resolucidn controvertida.

Source: http://curia.europa.eu
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Mediante su escrito de contestacién, presentado en la Secretaria del Tribunal el 15 de julio
de 2013, ESS, como parte coadyuvante, solicité la anulacion de la resolucidn controvertida
en un punto no planteado en el recurso.

En apoyo de su recurso, Group Nivelles invocé un Unico motivo, basado en el error en que
incurrio la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO al comparar el dibujo o modelo controvertido
con los dibujos y modelos anteriores que se habian invocado en apoyo de la solicitud de
declaracién de nulidad. Estimoé que este error llevd a la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO
a la errénea conclusion de que el dibujo o modelo controvertido era nuevo con arreglo al
articulo 5 del Reglamento n.° 6/2002.

En su solicitud de anulacion de la resolucion controvertida por un motivo distinto a los
invocados por Group Nivelles, ESS adujo que la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO incurrié
en un vicio sustancial de forma al concluir, en el apartado 31 de esa resolucién, que la
ilustracion reproducida en el apartado 23 de la presente sentencia hacia publico un sifén de
ducha rectangular muy sencillo constituido por una placa de recubrimiento horadada por un
agujero. ESS estimd que esa conclusion contradecia las afirmaciones de las partes en el
procedimiento ante la EUIPO y no se habia motivado, lo que hacia que la resolucion
controvertida no fuera suficientemente comprensible.

Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal estimé tanto el dnico motivo de Group Nivelles,
como el motivo incidental de ESS y, en consecuencia, anuld la resolucion controvertida. En
cambio, el Tribunal desestimé la solicitud de modificacidon de dicha resolucion presentada por
Group Nivelles.

Pretensiones de las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

Mediante el recurso de casacidon que ha interpuesto en el asunto C-361/15 P, ESS solicita al
Tribunal de Justicia que:

- Anule parcialmente la sentencia recurrida.

- Condene al pago de las costas de esta instancia a la parte cuyas pretensiones sean
desestimadas.

En su escrito de contestacion en el asunto C-361/15 P, la EUIPO solicita al Tribunal de
Justicia que:

- Desestime el recurso de casacion.
- Condene en costas a la recurrente en casacion.

En su escrito de contestacién en el asunto C-361/15 P, Group Nivelles solicita al Tribunal de
Justicia que:

- Desestime el recurso de casacion.

- Condene a la recurrente en casacidén a abonar las costas en que ha incurrido Group
Nivelles.

Mediante el recurso de casacién que ha interpuesto en el asunto C-405/15 P, la EUIPO
solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida.

- Condene a Group Nivelles y a ESS a abonar las costas en que ha incurrido la EUIPO.

Source: http://curia.europa.eu
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En su escrito de contestacion en el asunto C-405/15 P, ESS solicita al Tribunal de
Justicia que:

- Estime el recurso de casacion en lo relativo a los dos primeros motivos de casacion de
la EUIPO y condene a Group Nivelles a abonar las costas en que ha incurrido la EUIPO.

- Desestime el recurso de casacion en lo relativo al tercer motivo de casacién de la
EUIPO y la condene a abonar las costas en que ha incurrido ESS por lo que respecta a
dicho motivo.

En su escrito de contestacién en el asunto C-405/15 P, Group Nivelles solicita al Tribunal de
Justicia que:

- Desestime el recurso de casacion.
- Condene a la EUIPO a abonar las costas en que ha incurrido Group Nivelles.

En su escrito de formalizacion de la intervencion en el asunto C-405/15 P, el Reino Unido de
Gran Bretafa e Irlanda del Norte solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida.
- Le condene a cargar con sus propias costas.

Mediante resolucion del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 2016, se acordd
la acumulacién de los asuntos C-361/15P y C-405/15 P a efectos de la fase oral del
procedimiento y de la sentencia.

Sobre los recursos de casacion

Sobre los dos primeros motivos de casacién de la EUIPO, basados en la vulneracion del
articulo 63, apartado 1, y del articulo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 6/2002,
en relacién con el articulo 5 de dicho Reglamento

Habida cuenta de su conexidad, procede examinar conjuntamente los dos primeros motivos
de casacién de la EUIPO.

Alegaciones de las partes

La EUIPO aduce, en primer lugar, que el Tribunal vulnerd, en los apartados 74 y 79 de la
sentencia recurrida, el articulo 63, apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002 vy, en particular,
viold los principios que deben regir la carga y aportacion de la prueba en las acciones de
nulidad de dibujos o modelos comunitarios registrados al exigir que la EUIPO reconstruya el
dibujo o modelo anterior basandose en distintos extractos de los catalogos que acompanan a
la solicitud de declaracién de nulidad.

Sostiene que dicho articulo 63, apartado 1, se fundamenta en un claro reparto de las
respectivas funciones de la EUIPO y del solicitante de nulidad en los procedimientos de
nulidad basados en los articulos 5 y 6 del Reglamento n.% 6/2002, lo que también viene
confirmado por el tenor del articulo 28, apartado 1, letra b), incisos v) y vi), del Reglamento
n.° 2245/2002.

Asi, el solicitante de nulidad esta obligado a identificar con precision cuales son los dibujos o
modelos anteriores pertinentes presentando las reproducciones de los mismos y la prueba de
su existencia. Por otra parte, debe acreditar la divulgacion de esos dibujos o modelos
anteriores con arreglo al articulo 7 del Reglamento n.° 6/2002. A este respecto, estima que
la EUIPO sélo puede examinar la solicitud de declaracion de nulidad basédndose en los

Source: http://curia.europa.eu
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hechos, pruebas, alegaciones y observaciones presentados por el solicitante de la nulidad,
sin poder sustituirle en la aportacidon de la prueba ni investigar qué dibujo o modelo anterior
puede ser pertinente entre todos los representados en los documentos presentados.

Pues bien, la EUIPO considera que el Tribunal incurrié en error de Derecho al estimar, en los

apartados 74 y 84 de la sentencia recurrida, que no identificé correctamente el dibujo o
modelo anterior invocado y que ese dibujo o modelo esta constituido por «todo el dispositivo
de evacuaciéon de liquidos, propuesto por la empresa Bllicher e invocado en apoyo de la
solicitud de declaracion de nulidad».

Asi pues, a juicio de la EUIPO, del procedimiento relativo a la solicitud de declaracion de
nulidad y de las observaciones formuladas por Group Nivelles ante el Tribunal resulta que
esa sociedad invocaba, como dibujo o modelo anterior, no todo el dispositivo de evacuacion
de liquidos, sino Unicamente la placa de recubrimiento divulgada tanto por la empresa
Blicher como por otras empresas. Unicamente en la fase del recurso ante el Tribunal, y en
consecuencia, extemporaneamente, Group Nivelles se refirid6 a todo el dispositivo de
evacuacioén de liquidos.

Por tanto, al obligar a la EUIPO, en el apartado 79 de la sentencia recurrida, a comparar el

dibujo o modelo controvertido con todo el dispositivo de evacuacion de liquidos propuesto
por la empresa Bllcher, el Tribunal investigd motu proprio, en los catdlogos presentados por
Group Nivelles, la anterioridad que consideraba mas pertinente, infringiendo de este modo el
articulo 63, apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002.

En segundo lugar, la EUIPO alega que en los apartados 77 y 78 de la sentencia recurrida el

Tribunal vulnerd las reglas que deben regir la apreciacion de la novedad de los dibujos o
modelos comunitarios mencionadas en el articulo 5 del Reglamento n.° 6/2002, obligdndole
a combinar varios componentes del dibujo o modelo cuya anterioridad se alega cuando se
hacen publicos por separado.

Sostiene que el Tribunal de Justicia ya declard, en su sentencia de 19 de junio de 2014,
Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013, apartado 26), que, por lo que respecta al
examen del caracter singular, en el sentido del articulo 6 del Reglamento n.° 6/2002, de un
dibujo o modelo, éste no puede compararse con un ensamblaje de elementos concretos o de
partes de dibujos o modelos anteriores, sino con dibujos o modelos anteriores
individualizados y determinados. Tal apreciacién también vale para analizar la novedad de un
dibujo o modelo en el sentido del articulo 5 de dicho Reglamento.

El hecho de que los distintos componentes de un dibujo o modelo, hechos publicos por
separado, se destinen a un uso conjunto no modifica esta conclusion. En efecto, considera
que el ensamblaje de esos distintos componentes puede dar lugar a una apariencia presunta
pero hipotética o, en cualquier caso, sujeta a importantes aproximaciones, lo que impide el
examen comparativo de la novedad, propia del articulo 5 del Reglamento n.° 6/2002. La
EUIPO estima que, en el presente litigio, no pueden determinarse con suficiente precision las
distintas caracteristicas del dibujo o modelo anterior y que la combinacién de los distintos
componentes destinados a un uso conjunto exige un esfuerzo constructivo y da lugar a una
amalgama hipotética.

La EUIPO afiade que el Tribunal desestimo esas alegaciones en los apartados 68 y 76 de la

sentencia recurrida basandose en que se fundamentan en la premisa de que las partes no
aportaron imagen alguna que combinara la placa de recubrimiento y la cuba de evacuacién,
premisa que, a juicio del Tribunal, es errénea. Sin embargo, la EUIPO considera que esta
afirmacion del Tribunal se basa en la desnaturalizacion de los hechos, confirmada por la
comparacién de las ilustraciones a las que se remite el Tribunal en la sentencia recurrida.

ESS se adhiere las alegaciones formuladas por la EUIPO y estima que los motivos de
casacion primero y segundo estan fundados.

En cambio, Group Nivelles refuta la alegacion de la EUIPO y propone, por tanto, al Tribunal
de Justicia que desestime los dos primeros motivos de casaciéon por infundados.

Source: http://curia.europa.eu
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Apreciacion del Tribunal de Justicia

Mediante sus dos primeros motivos de casacion, la EUIPO rebate, en esencia, la apreciacion
que el Tribunal efectud en los apartados 77 a 79 y 84 de la sentencia recurrida.

La EUIPO alega que el Tribunal vulnerd, por una parte, el articulo 63, apartado 1, del
Reglamento n.° 6/2002 vy, en particular, violé los principios que debian regir la carga y la
aportacion de la prueba en las acciones de nulidad de dibujos o modelos registrados. Por otra
parte, considera que el Tribunal infringid el articulo 5 de dicho Reglamento y, en particular,
las reglas que deben regir la apreciacion de la novedad de los dibujos o modelos
comunitarios exigiéndole que combine los distintos elementos de los dibujos o modelos
hechos publicos por separado en distintos extractos de los catdlogos que acompafian a la
solicitud de declaracion de nulidad, a fin de obtener toda la apariencia del dibujo o modelo
anterior.

Por lo que respecta a la aportacién de la prueba, procede recordar que el articulo 63,
apartado 1, primera frase, del Reglamento n.° 6/2002 establece que, en el curso del
procedimiento, la EUIPO examinara de oficio los hechos. No obstante, la segunda frase de
esta disposicion precisa que, cuando se trate de un procedimiento para instar una
declaracion de nulidad, el examen de la EUIPO se circunscribird a los hechos, pruebas o
argumentos de las partes y a las pretensiones de éstas.

En el caso de autos, del apartado 22 de la presente sentencia resulta que Group Nivelles
presentd una solicitud de declaracién de nulidad del dibujo o modelo controvertido, de
conformidad con el articulo 52 del Reglamento n.° 6/2002, invocando la causa de nulidad
mencionada en el articulo 25, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

Pues bien, por una parte, segun el articulo 28, apartado 1, letra b), inciso v), del
Reglamento n.° 2245/2002, cuando se alegue en una solicitud de declaracién de nulidad de
un dibujo o modelo comunitario registrado que ese dibujo o modelos comunitario no reldne
los requisitos establecidos en los articulos 5 o 6 del Reglamento n.° 6/2002, la solicitud de
declaracién de nulidad deberd incluir la indicacién y reproduccion de los dibujos y modelos
preexistentes que pudieren constituir un obstaculo a la novedad o singularidad de los dibujos
y modelos comunitarios registrados, y justificantes de la existencia de esos dibujos y
modelos anteriores.

Por otra parte, en una solicitud de nulidad basada en el articulo 25 del Reglamento
n.° 6/2002, del articulo 52, apartados 1 y 2, y del articulo 53, apartados 1 y 2, de dicho
Reglamento se desprende que no incumbe a la EUIPO o al Tribunal, sino al recurrente que
invoca la causa de nulidad mencionada en el articulo 25, apartado 1, letra b), de dicho
Reglamento, aportar los datos que puedan demostrar la realidad de dicha causa (véase, por
analogia, el auto de 17 de julio de 2014, Kastenholz/OAMI, C-435/13 P, no publicado,
EU:C:2014:2124, apartado 55).

Por tanto, cuando el solicitante de nulidad invoca la causa de nulidad establecida en el
articulo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 6/2002, le incumbe aportar los datos
que puedan demostrar que el dibujo o modelo controvertido no redne los requisitos previstos
en los articulos 4 a 9 de dicho Reglamento.

Ademas, por lo que respecta a la alegacion relativa a la infraccion del articulo 5 del
Reglamento n.% 6/2002, es necesario afadir que, al exigir, para considerar nuevo un dibujo
o modelo, que «no se haya hecho publico ningun dibujo o modelo idéntico», esta disposicidon
conlleva que la determinacion del caracter novedoso de un dibujo o modelo debe realizarse
con respecto a dibujos o modelos concretos, individualizados, determinados e identificados
entre todos los dibujos o modelos hechos publicos con anterioridad (véase, por analogia, en
lo relativo al articulo 6 del Reglamento n.° 6/2002, la sentencia de 19 de junio de 2014,
Karen Millen Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013, apartado 25).

A este respecto, procede recordar que, segun el articulo 3, letra a), de dicho Reglamento,
un dibujo o modelo se define como «la apariencia de la totalidad o de una parte de un
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producto, que se derive de las caracteristicas especiales de, en particular, linea,
configuraciéon, color, forma, textura o material del producto en si o de su ornamentacién».
De ello se infiere que, en el sistema establecido por el Reglamento n.° 6/2002, la apariencia
es un elemento determinante del dibujo o modelo.

Por tanto, el hecho de que sea visible una caracteristica del dibujo o modelo es un requisito

esencial de dicha proteccidn. Asi pues, en el considerando 12 del Reglamento n.° 6/2002 se
indica que no deberian protegerse aquellos componentes de los dibujos o modelos que no
sean visibles durante el uso normal de un producto, ni las caracteristicas de tales
componentes que no sean visibles cuando la parte estd montada y que esas caracteristicas
no deberian tenerse en cuenta cuando se trate de determinar si otras caracteristicas del
dibujo o modelo cumplen los requisitos de proteccion.

De las consideraciones anteriores resulta, como sefalé el Abogado General, en esencia, en
los puntos 147 y 149 de sus conclusiones, que es esencial que los érganos de la EUIPO
dispongan de una imagen del dibujo o modelo anterior, que debe permitir captar la
apariencia del producto al que esta incorporado el dibujo o modelo, e identificar de manera
precisa y cierta el dibujo o modelo anterior para poder efectuar, con arreglo a los articulos 5
a 7 del Reglamento n.% 6/2002, la apreciacion del caracter novedoso y singular del dibujo o
modelo impugnado y la comparacion entre los dibujos o modelos en cuestion que ésta
supone. En efecto, examinar si el dibujo o modelo impugnado carece efectivamente de
caracter novedoso o singular exige disponer de un dibujo o modelo anterior concreto y
determinado.

De ello resulta, también con arreglo a las consideraciones que figuran en los apartados 58 a

64 de la presente sentencia, que corresponde a la parte que haya presentado la solicitud de
declaracion de nulidad aportar a la EUIPO las indicaciones necesarias y, en particular, la
identificacion y la reproduccion concretas y completas del dibujo o modelo cuya anterioridad
se alega para demostrar que el dibujo o modelo controvertido no puede registrarse
validamente.

En los presentes litigios, resulta, en particular, de los apartados 64, 65 y 79 de la sentencia
recurrida, sin que en los presentes recursos de casacidn se alegue a este respecto la
desnaturalizacién de los hechos, que Group Nivelles no presentd en su solicitud de
declaracién de nulidad ante los 6rganos de la EUIPO la reproduccidon completa del dibujo o
modelo cuya anterioridad se alegaba.

Sin embargo, en el apartado 79 de la sentencia recurrida, el Tribunal afirmé que, puesto
que de los catalogos de Bllicher se desprendia con claridad que la placa de recubrimiento que
figura en el centro de la ilustracion reproducida en el apartado 23 de la presente sentencia
iba a combinarse con cubas y sifones propuestos por la empresa Bllicher, que también
figuraban en esos catalogos, para constituir un dispositivo de evacuacion de liquidos
completo, correspondia a la EUIPO, para apreciar la novedad del dibujo o modelo
controvertido, compararlo, en particular, con una evacuacion de liquidos constituida por la
placa de recubrimiento en cuestién, combinada con los demas elementos de un dispositivo
de evacuacion de liquidos propuestos por la empresa Bliicher.

Al hacerlo, el Tribunal obligd a la EUIPO, en la comparacion que dicha Oficina debe realizar
entre los dibujos o modelos en cuestion para apreciar la novedad del dibujo o modelo
controvertido, con arreglo al articulo 5 del Reglamento n.° 6/2002, a combinar los distintos
elementos de los dibujos o modelos anteriores a fin de obtener toda la apariencia de dicho
dibujo o modelo, pese a que el solicitante de nulidad no habia reproducido por completo ese
ultimo dibujo o modelo.

Ahora bien, no cabe exigir a la EUIPO que, en la apreciacién del caracter novedoso del
dibujo o disefio controvertido, combine los distintos elementos del dibujo o modelo anterior,
pues correspondia al solicitante de nulidad presentar la representacion completa de dicho
dibujo o modelo anterior. Por lo demas, cualquier posible combinacién contendria, como
puso de manifiesto el Abogado General en el punto 152 de sus conclusiones, imperfecciones,
dado que implica necesariamente realizar aproximaciones.

Source: http://curia.europa.eu
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En estas circunstancias, como sostiene fundadamente la EUIPO, y contrariamente a lo que
declaré el Tribunal en el apartado 78 de la sentencia recurrida, el hecho de que el dibujo o
modelo controvertido consista Unicamente en una combinacion de dibujos o modelos ya
hechos publicos y a propdsito de los cuales ya se ha indicado que iban a utilizarse juntos, no
puede ser pertinente, sin indicacidon ni reproduccion completas del dibujo o modelo cuya
anterioridad se alega, para examinar la novedad, en el sentido del articulo 5 del Reglamento
n.° 6/2002.

Procede afadir a este respecto que el hecho, puesto de manifiesto por el Tribunal en el
apartado 68 de la sentencia recurrida, de que ESS, parte coadyuvante ante el Tribunal,
presentara extractos de un catalogo de la empresa Bllicher —distintos de los presentados por
Group Nivelles en su solicitud de nulidad— que incluian una imagen de una placa de
recubrimiento como la que figura en el centro de la ilustracién reproducida en el apartado 23
de la presente sentencia, colocada sobre una cuba que incluia debajo un sifén de evacuacién,
no puede servir para paliar la falta de indicaciéon y reproduccién concretas del dibujo o
modelo anterior invocado por Group Nivelles. Aunque la EUIPO pudiese tenerlo en cuenta
para adoptar diligencias de prueba, sobre la base del articulo 65, apartado 1, del Reglamento
n.° 6/2002, no le correspondia, combinar los distintos elementos de los dibujos o modelos
hechos publicos por separado en distintos extractos de los catdlogos presentados con la
solicitud de declaracién de nulidad a fin de obtener toda la apariencia del dibujo o modelo
anterior invocado. En efecto, sin que sea necesario examinar la alegacion de la EUIPO de que
los apartados 68 y 76 de la sentencia recurrida estan viciados por desnaturalizacion de los
hechos, basta sefialar que el Tribunal, en esa sentencia, en modo alguno afirma que la
imagen presentada por ESS sea la imagen completa del dibujo o modelo anterior concreto
cuya anterioridad alegaba Group Nivelles.

De lo anterior resulta que el Tribunal incurrié en un error de Derecho en los apartados 77 a

79 y 84 de la sentencia recurrida al exigir de la EUIPO que, para apreciar la novedad del
dibujo o modelo controvertido, reconstruya el dibujo o modelo anterior basandose en los
distintos extractos de los catadlogos de Bliicher que acompafian a la solicitud de declaracion
de nulidad.

Sin embargo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que un error de
Derecho cometido por el Tribunal no da lugar a la anulacién de la sentencia recurrida cuando
su fallo se encuentra fundado por otros fundamentos juridicos (véanse las sentencias de 18
de julio de 2013, FIFA/Comisién, C-204/11 P, EU:C:2013:477, apartado 43, y de 11 de mayo
de 2017, Dyson/Comisién, C-44/16 P, EU:C:2017:357, apartado 55).

Hay que indicar a este respecto que el fallo de la sentencia recurrida esta fundado en la
medida en que anula la resolucién controvertida. En efecto, resulta, en particular, del
apartado 67 de la sentencia recurrida que el dibujo o modelo cuya anterioridad invocoé Group
Nivelles ante la EUIPO era un dispositivo de evacuacion de liquidos completo, propuesto por
la empresa Bllicher. Dado que la EUIPO no alega desnaturalizacion de los hechos al respecto,
su alegacién de que Group Nivelles invocé tal dispositivo completo por vez primera al recurrir
ante el Tribunal no puede prosperar.

Ahora bien, como se ha recordado en el apartado 70 de la presente sentencia, de los
apartados 64, 65 y 79 de la sentencia recurrida resulta que Group Nivelles no present6 en su
solicitud de declaraciéon de nulidad ante los 6rganos de la EUIPO la reproduccidon completa de
dicho dibujo o modelo.

Pese a ello, la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO examind en la resolucion controvertida
la novedad del dibujo o modelo controvertido comparandolo con la placa de recubrimiento
presentada por Group Nivelles en apoyo de su solicitud de declaracion de nulidad, que figura
en el centro de la ilustracion reproducida en el apartado 23 de la presente sentencia. Esta
placa de recubrimiento no era el dibujo 0 modelo cuya anterioridad invocd Group Nivelles. De
ello se desprende que, al afirmar, en el apartado 31 de la resolucién controvertida, que «el
dibujo o modelo anterior (D1) esta constituido por un sifén de ducha muy sencillo,
rectangular e integrado por una placa de cobertura con un agujero», la Tercera Sala de
Recurso de la EUIPO baso la resolucion controvertida en una motivacion inexacta, lo que
basta para justificar la decision del Tribunal de anular dicha resolucion.
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De lo anterior resulta que el error de Derecho en que incurrié el Tribunal y que se pone de
relieve en el apartado 72 de la presente sentencia no es de tal naturaleza que invalide la
sentencia recurrida, ya que su fallo, en la medida en que anuld la resoluciéon controvertida,
resulta fundado por otros fundamentos de Derecho. En consecuencia, deben desestimarse
por inoperantes los dos primeros motivos de casacion de la EUIPO.

Sobre el primer motivo de casacién de ESS, basado en la vulneracion, en los apartados 115
a 123 de la sentencia recurrida, del articulo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento
n.% 6/2002, en relacion con el articulo 5 y el articulo 7, apartado 1, de dicho Reglamento, y
de los articulos 10 y 19 y del articulo 36, apartado 6, de dicho Reglamento

Alegaciones de las partes

Mediante su primer motivo de casacién, ESS alega, en primer lugar, que el Tribunal vulnerd

el articulo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 6/2002, en relacién con el articulo 7,
apartado 1, de dicho Reglamento, al estimar, por una parte, que un dibujo o modelo anterior
incorporado a un producto distinto de aquel al que se refiere o aplica un dibujo o modelo
posterior era, en principio, pertinente para apreciar la novedad de éste, con arreglo al
articulo 5 de dicho Reglamento, y, por otra parte, que el tenor de este articulo excluia que
pudiera considerarse nuevo un dibujo o modelo cuando se hubiese hecho publico con
anterioridad un dibujo o modelo idéntico, cualquiera que fuera el producto al que se iba a
incorporar o aplicar dicho dibujo o modelo anterior.

ESS estima que, contrariamente a lo sefalado por el Tribunal en el apartado 119 de la
sentencia recurrida, las reglas expuestas en dicho articulo 7 se refieren Unicamente al
caracter novedoso y singular de productos pertenecientes al mismo sector o de productos de
la misma naturaleza destinados a un mismo uso.

ESS considera que ni los trabajos preparatorios de la Directiva 98/71/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la proteccién juridica de los dibujos
y modelos (DO 1998, L 289, p. 28), ni los del Reglamento n.° 6/2002, permiten concluir que
la hipdtesis de utilizar un dibujo o modelo que pueda aplicarse a diferentes productos con
distintos usos hubiese sido tenida en cuenta en la elaboracion de dicho Reglamento. Por
consiguiente, estima que el Tribunal afirmé erréneamente, en el apartado 122 de la
sentencia recurrida, que el «sector de que se trate», con arreglo al articulo 7, apartado 1, del
Reglamento n.° 6/2002, no se limita al sector al que pertenece el producto al que va a
incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo controvertido. En efecto, en tal supuesto, dicho
dibujo o modelo podria incluir todos los sectores en los que pueda aplicarse, incluso aquellos
que no tengan relacién alguna con el sector en el que la parte que reivindica la proteccion al
amparo de los dibujos o modelos desee aplicarlo.

Ahora bien, ESS alega que, para poder considerar sector «de que se trate» a un sector,
debe existir un vinculo entre el dibujo o modelo y los productos a los que va a aplicarse el
dibujo o modelo en cuestidn, vinculo constituido por los productos indicados en la solicitud de
registro del dibujo o modelo comunitario, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36,
apartado 2, del Reglamento n.° 6/2002.

La interpretacion amplia que hace el Tribunal del «sector de que se trate» conlleva que la
categoria de «circulos especializados» a los que se refiere el articulo 7, apartado 1, del
Reglamento n.° 6/2002 incluya a personas que supuestamente conocen no sélo el sector al
que pertenece el producto al que va a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo
controvertido, sino también otros sectores a los que pertenecen determinados productos a
los que también puede incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo. Pues bien, no seria
realista suponer que esas personas poseen tal grado de conocimiento.

ESS estima asimismo que el Tribunal infringié el articulo 25, apartado 1, letra b), del
Reglamento n.% 6/2002, en relacion con el articulo 5 de ese mismo Reglamento, al
considerar, en los apartados 115 y 116 de la sentencia recurrida, que un dibujo o modelo
comunitario no puede considerarse nuevo, en el sentido del articulo 5, apartado 1, cuando se
haya hecho publico un dibujo o modelo idéntico antes de las fechas precisadas en esa
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disposicién, aunque dicho dibujo o modelo anterior vaya a incorporarse o aplicarse a un
producto distinto del indicado en la solicitud de registro en virtud del articulo 36, apartado 2,
del Reglamento n.° 6/2002.

Por ultimo, ESS aduce que en los apartados 115 y 116 de la sentencia recurrida el Tribunal
vulnero los articulos 10 y 19 y el articulo 36, apartado 6, del Reglamento n.° 6/2002.

ESS estima que, para apreciar si un dibujo o modelo produce una impresion general
distinta, en el sentido del articulo 6 y del articulo 10, apartado 1, del Reglamento
n.° 6/2002, hay que partir de la éptica «[del] usuario informado». Pues bien, el conocimiento
del usuario informado es limitado, lo que influye en la apreciacion del caracter singular y del
ambito de proteccion del dibujo o modelo comunitario registrado.

ESS pone manifiesto al respecto una contradiccién entre la apreciacion contenida en el
apartado 115 de la sentencia recurrida y la formulada en el apartado 132 de dicha sentencia.
En efecto, considera que el Tribunal reconoce en dicho apartado 132 que el conocimiento del
usuario informado es limitado y que aunque el usuario informado del producto, habida
cuenta de la identificacion del producto en cuestion al que se incorpora o aplica el dibujo o
modelo, desconociera el producto anterior al que se incorpord o aplicd el dibujo o modelo
anterior, ese dibujo o modelo anterior no puede impedir que se reconozca el caracter
singular del dibujo o modelo posterior. Ahora bien, por una parte, el caracter singular y el
ambito de proteccion de un dibujo o modelo son las dos caras de la misma moneda y, por
otra parte, aunque el usuario informado conozca el producto anterior, ello no implica
necesariamente que dicho conocimiento pueda tenerse en cuenta al apreciar el caracter
singular de un dibujo o modelo que, a tenor del articulo 36, apartado 2, del Reglamento
n.%0 6/2002, se va a incorporar o aplicar a otro producto.

Group Nivelles y la EUIPO estiman que debe desestimarse el primer motivo de casaciéon de
ESS por infundado.

Apreciacion del Tribunal de Justicia

En los apartados 115 a 123 de la sentencia recurrida, el Tribunal declard, en esencia, que la
naturaleza del producto al que se incorpora o aplica el dibujo o modelo anterior es
irrelevante para el examen de la novedad del dibujo o modelo controvertido, con arreglo al
articulo 5 del Reglamento n.° 6/2002. En el apartado 122 de dicha sentencia, el Tribunal
sefiald que el «sector de que se trate», con arreglo al articulo 7, apartado 1, de dicho
Reglamento, no se limita al del producto al que va a incorporarse o aplicarse el dibujo o
modelo controvertido.

Del articulo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 6/2002 resulta que se considerara
que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho publico ningun dibujo o modelo
idéntico, si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del dia de
presentacién de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya proteccién se solicita, o, si
se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad.

El tenor de esta disposicién no supedita la novedad de un dibujo o modelo a los productos a
los que pueda incorporarse o aplicarse.

Ademas, hay que recordar que, de conformidad con el articulo 10, apartado 1, del
Reglamento n.% 6/2002, la proteccion conferida por el dibujo o modelo comunitario se
extenderda «a cualesquiera otros dibujos y modelos» que no produzcan en los usuarios
informados una impresion general distinta.

Por consiguiente, hay que sefialar que si hubiese que defender la postura de ESS de que la
proteccién de un dibujo o modelo depende de la naturaleza del producto al que se incorpora
o aplica ese dibujo o modelo, tal proteccion se limitaria Gnicamente a los dibujos o modelos
pertenecientes a un sector determinado. Por consiguiente, no cabe defender tal postura.
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Por otra parte, como declaré acertadamente el Tribunal en el apartado 115 de la sentencia
recurrida, tanto del articulo 36, apartado 6, como del articulo 19, apartado 1, del
Reglamento n.% 6/2002 resulta que un dibujo o modelo registrado confiere al titular el
derecho exclusivo de utilizacion en todo tipo de productos —y no sélo en el producto indicado
en la solicitud de registro— del dibujo o modelo en cuestion.

En efecto, con arreglo a dicho articulo 36, apartado 6, la informacién contenida en los
elementos mencionados en el apartado 2 de ese mismo articulo no afecta al alcance de la
proteccion del dibujo o modelo como tal. En consecuencia, esa informacion, que consiste en
una relacién de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo,
no puede limitar la proteccidn de dicho dibujo o modelo, tal como se establece, en particular,
en el articulo 10 del Reglamento n.° 6/2002.

Por lo que respecta al articulo 19, apartado 1, de dicho Reglamento, la referencia a «un
producto» al que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado
no permite considerar que el alcance de la proteccion del dibujo o modelo comunitario se
limite al producto al que se encuentre incorporado dicho dibujo o modelo o al que éste se
haya aplicado.

En esas circunstancias, el Tribunal declaré fundadamente, en el apartado 116 de la

sentencia recurrida, que, conforme a la interpretaciéon de los articulos 10 y 19 y del articulo
36 del Reglamento n.% 6/2002, un dibujo o modelo comunitario no puede considerarse
nuevo, en el sentido del articulo 5, apartado 1, de dicho Reglamento, cuando se haya hecho
publico un dibujo o modelo idéntico antes de las fechas precisadas en esa disposicién, aun
cuando ese dibujo o modelo anterior vaya a incorporarse o aplicarse a un producto distinto.
En efecto, el hecho de que la proteccion conferida a un dibujo o modelo no se limite
Unicamente a los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse implica necesariamente
que la apreciacién de la novedad de un dibujo o modelo tampoco debe limitarse sélo a esos
productos. En caso contrario, como puso de manifiesto el Tribunal en el mismo apartado, el
registro posterior de un dibujo o modelo comunitario, obtenido pese a la divulgacién anterior
de un dibujo o modelo idéntico que va a incorporarse o aplicarse a un producto distinto,
permitiria prohibir al titular de ese registro posterior la utilizaciéon de dicho dibujo o modelo
incluso para el producto objeto de la divulgacién anterior, lo que resultaria absurdo.

Contrariamente a lo que alega ESS, el articulo 7, apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002 no
desvirtla esta interpretacion.

En efecto, de conformidad con la primera frase de dicho articulo 7, apartado 1, se
considerara que existe divulgacion a los efectos de lo dispuesto en los articulos 5 y 6 del
Reglamento n.2 6/2002 cuando el dibujo o modelo haya sido hecho publico con posterioridad
a su inscripcion en el Registro o de algun otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o
divulgado de cualquier otro modo, antes de la fecha mencionada en las letras a) y b) del
apartado 1 del articulo 5 y en las letras a) y b) del apartado 1 del articulo 6 de dicho
Reglamento, salvo en el caso de que estos hechos no pudieran ser razonablemente
conocidos en el trafico comercial normal por los circulos especializados del sector de que se
trate que operen en la Unidn.

Por consiguiente, del tenor literal del articulo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento
n.% 6/2002 resulta que esa disposicion Unicamente supedita la existencia de divulgacién a
cémo se haga y no al producto al que vaya a incorporarse o aplicarse ese dibujo o modelo.

Dicha disposicion establece también la regla de que se hace publico un dibujo o modelo si
tiene lugar cualquiera de los hechos que en la misma se relacionan, regla que conoce una
excepcion cuando, en el trafico comercial normal, los hechos invocados para sostener que ha
existido divulgacion no hayan podido ser razonablemente conocidos por los circulos
especializados del sector de que se trate que operen en la Unidn. Asi pues, los términos
«circulos especializados del sector de que se trate» Unicamente aparecen en la excepcién y
por ello deben ser interpretados restrictivamente.

Source: http://curia.europa.eu
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Para limitar el alcance de esta excepcion hay que remitirse, al igual que hizo el Tribunal en
el apartado 120 de la sentencia recurrida, al dictamen del Comité Econémico y Social sobre
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el disefo
comunitario (DO 1994, C 388, p. 9), cuya propuesta —que figura en el apartado 3.1.4 de
dicho dictamen— se recogid en el articulo 7 del Reglamento n.° 6/2002. El apartado 3.1.2 de
dicho dictamen indica que la disposicidon relativa a la apreciacion de la novedad de un dibujo
o modelo comunitario, asi concebida, parece dificilmente aplicable en numerosos ambitos y
especialmente en la industria textil. Ese mismo apartado afiade que es frecuente que
vendedores de productos de imitacién se procuren certificados en los que se hace constar
falsamente que el disefio o el modelo contestado ya habia sido creado con anterioridad en un
tercer Estado. El apartado 3.1.3 de ese mismo dictamen concluye que, en estas condiciones,
convendria prever la divulgacion a los medios interesados en la Union antes de la fecha de
referencia.

Por tanto, de los trabajos preparatorios del Reglamento n.° 6/2002 resulta que la excepcion
que contiene el articulo 7, apartado 1, de dicho Reglamento, referida a los supuestos en que
los hechos relacionados en dicha disposicion no pueden constituir divulgacion, pretende
excluir que si la puedan constituir hechos dificilmente comprobables que supuestamente
acontecieron en Estados terceros y no distinguir entre los distintos sectores de actividad
dentro de la Unién y excluir que puedan constituir divulgacidon hechos relativos a un sector
de actividad que no hayan podido ser razonablemente conocidos por los circulos
especializados de otro sector dentro de la Unidn.

Asi pues, el Tribunal considerd acertadamente en el apartado 122 de la sentencia recurrida
que el «sector de que se trate», en el sentido del articulo 7, apartado 1, del Reglamento
n.0 6/2002, no se limita al del producto al que va a incorporarse o aplicarse el dibujo o
modelo controvertido.

Por consiguiente, el Tribunal declaré en el apartado 123 de la sentencia recurrida, sin
incurrir en error de Derecho, que un dibujo o modelo anterior incorporado o aplicado a un
producto distinto a aquel al que se refiere un dibujo o modelo posterior es, en principio,
pertinente a efectos de la apreciacion de la novedad, en el sentido del articulo 5 del
Reglamento n.° 6/2002, de ese dibujo o modelo posterior. En efecto, de las consideraciones
anteriores resulta, como indicé el Tribunal en dicho apartado, que este ultimo articulo
excluye que pueda considerarse nuevo un dibujo o modelo cuando, anteriormente, se haya
hecho publico un dibujo o modelo idéntico, sea cual sea el producto al que vaya a
incorporarse o aplicarse ese dibujo o modelo anterior.

En consecuencia, procede desestimar el primer motivo de casacién de ESS.

Sobre el segundo motivo de casacion de ESS, basado en la infraccion del articulo 61 del
Reglamento n.° 6/2002

Mediante su segundo motivo de casacién, ESS estima que el Tribunal excedid los limites del
control de legalidad, vulnerando de este modo el articulo 61 del Reglamento n.° 6/2002,
cuando afirmod, en la Ultima frase del apartado 137 de la sentencia recurrida, que,
«contrariamente a lo que parece presumir [ESS], [el hecho de que las placas de
recubrimiento sean aptas para un uso industrial] no significa que no puedan usarse también
en otros lugares, en particular en duchas, donde normalmente deben soportar cargas
inferiores.»

Ahora bien, la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO no se pronuncié ni sobre las clases de
carga que figuran en los catadlogos de Bllicher o sobre su significado, ni sobre la pertenencia
de las mismas para apreciar la novedad o el caracter singular del dibujo o modelo. ESS
afiade que la Ultima frase del apartado 137 de la sentencia recurrida no servia para llegar a
la conclusién a la que llega el Tribunal, lo que se desprende del apartado 138 de esta
sentencia, que empieza con los términos «no es menos cierto que».

Procede senalar al respecto que debe desestimarse este segundo motivo de casacién por
inoperante. En efecto, el apartado 138 de la sentencia recurrida, que contiene la conclusion
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del Tribunal acerca del error en que incurrié la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO, viene
precedido por los términos «no es menos cierto que», lo que demuestra que la apreciacion
contenida en el apartado 137 in fine de la sentencia recurrida es un obiter dictum, como, por
otra parte, admite ESS en sus escritos.

Hay que sefialar asimismo que esta ultima apreciacion en modo alguno puede considerarse
el fundamento de la conclusién a la que llegd el Tribunal en los apartados 138 y 139 de dicha
sentencia, segun la cual la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO err6 al calificar la placa de
recubrimiento que figura en el centro de la ilustracion reproducida en el apartado 23 de la
presente sentencia de «sifon de ducha».

Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo de casacion de ESS.

Sobre el tercer motivo de casacion de la EUIPO, basado en la infraccion del articulo 25,
apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 6/2002, en relacion con los articulos 6 y 7 de dicho
Reglamento

Alegaciones de las partes

Mediante su tercer motivo de casacion, la EUIPO afirma, en esencia, que el Tribunal incurrid
en error de Derecho al exponer, en los apartados 131 y 132 de la sentencia recurrida, que,
en el examen del caracter singular del dibujo o modelo controvertido, con arreglo al articulo
6 del Reglamento n.% 6/2002, la naturaleza de los productos a los que se refieren los dibujos
o modelos comparados influia en la posibilidad de que los usuarios informados conocieran el
dibujo o modelo anterior.

La EUIPO considera, en primer lugar, que si se hace publico un dibujo o modelo anterior,
con arreglo al articulo 7 del Reglamento n.° 6/2002, hay que compararlo con el dibujo o
modelo posterior. El hecho de que el examen de la divulgaciéon suponga la intervencidon de
los «circulos especializados del sector de que se trate» no afecta a esa conclusion. La EUIPO
afirma que dicho articulo 7 establece una ficcion juridica por la que presume conocido todo
dibujo o modelo «hecho publico», tanto por el publico profesional del sector al que se refiere
el modelo anterior como por el publico de los usuarios informados del tipo de producto al que
se refiere el dibujo o modelo controvertido. Sostiene que la generalidad de los términos
«hecho publico» empleados en dicho articulo 7, apartado 1, confirma tal apreciacion.

Estima que la referencia a los «circulos especializados del sector de que se trate» sélo es
pertinente en la excepcién a la norma de que todo acto de puesta a disposicién del publico
constituye una divulgacion valida. Concluye que la divulgacion del dibujo o modelo anterior
seria inoperante si se demostrara que el profesional del sector de que se trate no tenia
ninguna posibilidad razonable de acceder a esa divulgacion. Aflade que la referencia a los
«circulos especializados del sector de que se trate» solo sirve para poner de relieve la
excepcionalidad de una divulgacion a la que no se reconoce ningun efecto juridico.

Sostiene también que el enfoque propuesto por el Tribunal equivale a exigir al solicitante de
nulidad la prueba de dos divulgaciones, una primera ante el publico de los «circulos
especializados del sector de que se trate» y una segunda ante el publico de los usuarios del
tipo de producto al que se refiere el dibujo o modelo controvertido. Tal exigencia afade un
requisito que no prevén ni la letra ni el espiritu del articulo 7, apartado 1, del Reglamento
n.° 6/2002. En efecto, la EUIPO considera que el solicitante de nulidad Unicamente debe
acreditar la puesta a disposicion del publico de un dibujo o modelo y no que los profesionales
conocieran efectivamente esa divulgaciéon o que el publico de los usuarios informados estaba
familiarizado con los productos a los que se refiere el dibujo o modelo anterior.

Por ultimo, la EUIPO alega que el concepto de «divulgacién», en el sentido del articulo 7 del
Reglamento n.° 6/2002, debe interpretarse del mismo modo en que se aplica el articulo 5 del
Reglamento n.° 6/2002, relativo al criterio de novedad, o el articulo 6 de dicho Reglamento,
relativo al caracter singular. Exigir la prueba adicional del conocimiento del dibujo o modelo
anterior por el publico informado afectado por el dibujo o modelo controvertido al examinar
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dicho articulo 6 podria conllevar reconocer caracter singular a un dibujo o modelo pese a que
carece de novedad, lo que resultaria incoherente.

En estas circunstancias, la EUIPO sefiala que en el caso de autos el Tribunal no puede
ordenar a la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO verificar si los usuarios de «sifones de
ducha» pueden conocer el canal de evacuacién de la empresa Bllcher.

Group Nivelles solicita que se desestime el tercer motivo de casacion de la EUIPO.

El Reino Unido, que intervino en el asunto C-405/15 P en apoyo de la EUIPO, considera
fundado el tercer motivo de casacion de ésta.

Apreciacion del Tribunal de Justicia

Por lo que respecta a la pertinencia de la identificacién del producto al que se incorpora o
aplica el dibujo o modelo para examinar el caracter singular de éste con arreglo al articulo 6
del Reglamento n.% 6/2002, el Tribunal sefald, en el apartado 129 de la sentencia recurrida,
que el usuario que debe considerarse es el usuario del producto al que se incorpora o aplica
ese dibujo o modelo. En el apartado 131 de la sentencia recurrida, el Tribunal expuso que no
cabe excluir que el usuario informado del producto al que esta incorporado o se aplica un
dibujo o modelo determinado tenga también conocimiento del acervo de dibujos o modelos
relativos a productos distintos, aun cuando tal conocimiento no pueda presumirse tampoco
de modo automatico.

En el apartado 132 de la sentencia recurrida, el Tribunal declard, en consecuencia, que la
identificacion del producto al que estd incorporado o se aplica un dibujo o modelo anterior
alegada para rebatir el caracter singular, en el sentido del articulo 6 del Reglamento
n.° 6/2002, de un dibujo o modelo posterior es pertinente para esta determinacién. En
efecto, a juicio del Tribunal, mediante la identificacion del producto de que se trata podra
determinarse si el usuario informado del producto al que estd incorporado o se aplica el
dibujo o modelo posterior conoce el dibujo o modelo anterior. En dicho apartado el Tribunal
indicd que soOlo si se cumple este Ultimo requisito, ese dibujo o modelo anterior podra
suponer un obstaculo para el reconocimiento del caracter singular del dibujo o modelo
posterior.

El Tribunal declaré en el apartado 133 de la sentencia recurrida que aunque la identificacion
del producto concreto al que estaba incorporado o se aplicaba el dibujo o modelo anterior
invocado en apoyo de la solicitud de declaracion de nulidad no es pertinente para apreciar la
novedad, en el sentido del articulo 5 del Reglamento n.° 6/2002, del dibujo o modelo
controvertido, es, sin embargo, pertinente para determinar su caracter singular, en el
sentido del articulo 6 de dicho Reglamento.

Sobre este particular, la EUIPO no niega que la diferencia de naturaleza del producto al que
se incorporan o aplican los dibujos o modelos comparados pueda afectar a la impresion
general que producen en los usuarios informados del dibujo o modelo controvertido. En
particular, la EUIPO considera que las condiciones de uso de los productos a los que se
refieren los dibujos o0 modelos comparados son pertinentes y pueden influir, en su caso, en la
impresion general que deja en los usuarios informados.

Sin embargo, la EUIPO estima que el Tribunal incurrié en error de Derecho al exponer, en
los apartados 131 y 132 de la sentencia recurrida, que la naturaleza de los productos a los
que se incorporan o aplican los dibujos o modelos comparados influye en la posibilidad de
que el usuario informado del producto al que esta incorporado o se aplica el dibujo o modelo
posterior conozca el dibujo o modelo anterior y que sélo si se cumple este requisito de previo
conocimiento, ese ultimo dibujo o modelo podra suponer un obstaculo para el reconocimiento
del caracter singular del dibujo o modelo posterior.

Procede recordar al respecto que, de conformidad con el articulo 6 del Reglamento
n.° 6/2002, se considerarda que un dibujo o modelo posee caracter singular cuando la
impresidon general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresién general
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producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho publico. El Tribunal de
Justicia ya ha declarado que el concepto de usuario informado, que en dicho Reglamento no
se define, puede entenderse referido a un usuario que presta no ya un grado medio de
atencion, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio
conocimiento del sector de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de
octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10P, EU:C:2011:679,
apartado 53).

Es cierto que, segun la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el adjetivo «informado»
sugiere que, sin ser un disefiador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes
dibujos o0 modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado
de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos vy,
debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atencién
relativamente elevado al utilizarlos (sentencia de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo
Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, apartado 59).

Sin embargo, el concepto de usuario informado no puede interpretarse en el sentido de que
el dibujo o modelo anterior pueda suponer un obstaculo para el reconocimiento del caracter
singular al dibujo o modelo posterior Unicamente si dicho usuario conoce ese dibujo o modelo
anterior. En efecto, tal interpretacion es contraria al articulo 7 del Reglamento n.° 6/2002.

Ha de sefialarse al respecto que, a tenor de los articulos 5 y 6 del Reglamento n.° 6/2002,
sblo procede comparar un dibujo o modelo con otro para declarar la novedad y el caracter
singular de aquél si éste se ha hecho publico.

Cuando se considera hecho publico un dibujo o modelo con arreglo al articulo 7, apartado 1,
del Reglamento n.° 6/2002, esa divulgacidon vale tanto en lo relativo al examen de la
novedad, en el sentido del articulo 5 de dicho Reglamento, del dibujo o modelo con el que se
compara el dibujo o modelo hecho publico, como en lo relativo al caracter singular de ese
primer dibujo o modelo, en el sentido del articulo 6 de dicho Reglamento.

Ademas, como resulta de los apartados 98 a 103 de la presente sentencia, el «sector de que
se trate», en el sentido del articulo 7, apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002, no se limita al
del producto al que va a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo controvertido.

Pues bien, la apreciacion del Tribunal en el apartado 132 de la sentencia recurrida equivale a
que, para examinar el caracter singular de un dibujo o modelo, con arreglo al articulo 6,
apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002, se exija que el usuario informado del dibujo o
modelo controvertido conozca el dibujo o modelo anterior, cuya divulgacién ya se ha
acreditado, con arreglo al articulo 7, apartado 1, de dicho Reglamento.

Sin embargo, nada en dicho articulo 7, apartado 1, permite considerar que sea necesario
que el usuario informado del producto al que se incorpora o aplica el dibujo o modelo
controvertido conozca el dibujo o modelo anterior cuando éste se incorpora o aplica a un
producto de un sector industrial distinto de aquel al que se refiere el dibujo o modelo
controvertido.

Si se siguiera la apreciacion que hace el Tribunal en el apartado 132 de la sentencia
recurrida, el solicitante de la nulidad del dibujo o modelo controvertido deberia acreditar no
sblo que se hizo publico el dibujo o modelo anterior, en el sentido del articulo 7, apartado 1,
del Reglamento n.% 6/2002, sino también que el publico informado del dibujo o modelo cuya
validez se refuta conocia dicho dibujo o modelo anterior.

En efecto, esto equivale a exigir la prueba de dos divulgaciones, una primera ante el publico
de los «circulos especializados del sector de que se trate» y una segunda ante el publico de
los usuarios del tipo de producto al que se refiere el dibujo o modelo controvertido. Tal
requisito, ademas de ser incompatible con la interpretacién de los términos «sector de que
se trate» recordada en el apartado 129 de la presente sentencia, afiadiria un requisito que
no prevén ni la letra ni el espiritu del articulo 7, apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002 y no
seria conciliable con el principio que establece el articulo 10, apartado 1, de dicho
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Reglamento, segun el cual, la protecciéon conferida por el dibujo o modelo comunitario se
extendera «a cualesquiera otros dibujos y modelos» que no produzcan en los usuarios
informados una impresion general distinta.

De ello resulta que el Tribunal incurrié en error de Derecho al exigir, en el apartado 132 de
la sentencia recurrida, que el usuario informado del dibujo o modelo controvertido conozca el
producto al que se incorpora o aplica el dibujo o modelo anterior.

Aun asi, procede sefialar que estas consideraciones, que figuran en el apartado 132 de la
sentencia recurrida, forman parte de un analisis del que el Tribunal extrae la conclusién, en
los apartados 124 y 133 de dicha sentencia, de que el sector de que se trata presenta cierta
pertinencia para determinar el caracter singular, en el sentido del articulo 6 del Reglamento
n.%° 6/2002, de un dibujo o modelo. Pues bien, la EUIPO no ha refutado esta conclusion en su
recurso de casacion.

De ello se infiere que el tercer motivo de casacién de la EUIPO debe desestimarse por
inoperante.

En estas circunstancias, procede desestimar los recursos de casacion tanto de ESS como de
la EUIPO.

Costas

El articulo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia,
aplicable al procedimiento de casacidon en virtud de su articulo 184, apartado 1, establece
que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones serd condenada en costas, si asi
lo hubiera solicitado la otra parte.

En el caso de autos, por lo que respecta al asunto C-361/15 P, al haber solicitado Group
Nivelles y la EUIPO la condena de ESS y haber visto ésta desestimadas sus pretensiones,
procede condenarla a cargar, ademas de con sus propias costas, con las de Group Nivelles y
la EUIPO.

Por lo que respecta al asunto C-405/15 P, al haber solicitado Group Nivelles la condena de la
EUIPO y haber visto ésta desestimadas sus pretensiones, procede condenarla a cargar,
ademas de con sus propias costas, con las de Group Nivelles. Por otra parte, al haber
solicitado ESS uUnicamente la condena de la EUIPO en lo relativo al tercer motivo de casacion
y haber sido desestimado éste, procede condenarla asimismo a cargar con una tercera parte
de las costas de ESS en el asunto C-405/15 P, quedando las otras dos terceras parte a cargo
de ESS.

El articulo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, también aplicable al
procedimiento de casacion en virtud de su articulo 184, apartado 1, dispone que los Estados
miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargaran con
sus propias costas.

En el caso de autos, por lo que respecta al asunto C-405/15 P, el Reino Unido cargara con
sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:
1) Desestimar los recursos de casacion en los asuntos C-361/15 P y C-405/15 P.

2) Condenar a Easy Sanitary Solutions BV a cargar, ademas de con sus propias
costas, con las de Group Nivelles NV y las de la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) en el asunto C-361/15 P.
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3) Condenar a la EUIPO a cargar, ademas de con sus propias costas, con las de

Group Nivelles NV en el asunto C-405/15 P.

4) Condenar a la EUIPO a cargar con una tercera parte de las costas de Easy
Sanitary Solutions BV en el asunto C-405/15 P, quedando las otras dos
terceras partes a cargo de Easy Sanitary Solutions BV.

5) El Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda del Norte cargara con sus propias
costas en el asunto C-405/15 P.

Firmas
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