ES

Resumen C-211/24 -1

Asunto C-211/24

Resumen de la peticion de decision prejudicial con arreglo al articulo 98,
apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia

Fecha de presentacion:
18 de marzo de 2024
Organo jurisdiccional remitente:
Fovarosi Torvényszeék (Tribunal General de la Capital, Hungria)
Fecha de la resolucion de remision:
5 de marzo de 2024
Parte demandante:
LEGO A/S
Parte demandada:

Pozitiv Energiaforras, Kft.

Objeto del precedimienta prineipal

Accion déclarativatdes]a, infraccion de los derechos sobre un dibujo o modelo y
para que se deduzcan las censecuencias juridicas de esta

©bjeto y fundamento juridico de la peticion de decision prejudicial

Objetoy, interpretacion de los articulos 8, apartado 3, 10 y 89, apartado 1, del
Reglamento (CE) n.° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los
dibujossy modelos comunitarios

Fundamento juridico: articulo 267 TFUE.

Cuestiones prejudiciales

1)  Enun asunto como el del procedimiento principal, en el cual el titular invoca
un dibujo o modelo protegido con arreglo al articulo 8, apartado 3, del
Reglamento (CE) n.° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre
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los dibujos y modelos comunitarios (en lo sucesivo, «Reglamento»),
respecto de uno o varios blogues de construccion de un juego de
construccion de la demandada que cumplen la misma funcién de ensamblaje
que los bloques del dibujo o modelo de la demandante, ¢es conforme con el
Derecho de la Unién una practica judicial en virtud de la cual los 6rganos
jurisdiccionales, al determinar el dmbito de proteccion, en el sentido del
articulo 10 del Reglamento, del dibujo o modelo de la demandante:

— se basan en un usuario informado que, sobre la funcién del dibujo o
modelo y la del producto, posee los conocimientos técnicos,gue cabe
esperar de un experto en el sector;

—  consideran usuario informado a aquel que compara ehdibuje. oxmodelo
de la demandante y el producto de la demandada“mediante umexamen
minucioso, técnico y metddico, y

— asumen que este usuario informado conforma su impresion general del
dibujo 0 modelo y del producto, ante todoycomo una opinion técnica?

En el supuesto de que, en un asuntd con las caracteristieas expuestas, haya
de concluirse que la proteccigneenferida por el, dibujo o modelo de la
demandante se extiende a una 0 aunas\pocas piezas presentes en los juegos
de construccion de la demandada, “que, \nonobstante, suponen un ndmero
reducido de bloques dedeonstruceién en, relacion con el total, ¢es conforme
con el Derecho de la,Unién elhreconecimiento de una facultad de apreciacion
en virtud de la cual, tomando“en consideracion el caracter parcial de la
infraccion, la escasa.gravedadyy proporcion de la infraccion respecto de la
mercancia em_Su conjuntony les intereses asociados al comercio sin
restricciones deun‘juego de construccion no cuestionable en su mayor parte,
razones,gue'se califican de «motivos fundados» a los efectos del articulo 89,
apartado 1, del ‘Reglamento, el 6rgano jurisdiccional desestima la pretension
de que se prohiba continuar importando en el pais el juego de construccion?

Disposiciones, del\Derecho de la Unidn invocadas

Reglamento (CE) n.° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los
dibujos yamodelos comunitarios, en particular sus articulos 8, 10 y 89

Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos
de propiedad intelectual, en particular su articulo 3.

Breve exposicion de los hechos y del procedimiento principal

La demandante es titular de los dos dibujos 0 modelos comunitarios siguientes.
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Es objeto del dibujo o modelo con nimero de registro 001950981-0001 un
componente de acoplamiento de un juguete de construccién consistente en un
cilindro con salientes y dos ejes de seccion transversal (axles), perpendiculares
entre si y con respecto al cilindro, ejes que estan unidos al cilindro mediante una
base cilindrica (el producto de la demandante conforma el dibujo o modelo:
«Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles»).

Es objeto del dibujo o modelo con nimero de registro 002137190-0002 un
componente de acoplamiento de un juguete de construccidén que es una variante
modificada del conocido blogue de Lego de 2x1 salientes, que tiene 2x1 resaltes
huecos (studs) en una de sus caras (el producto de la demandante conforma el
dibujo o modelo: «Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side»)s

La demandada pretendia importar en Hungria, bajo la marca«Qman», juegos de
construccion consistentes en elementos prefabricadosyde pléstico que eontenian,
entre otros componentes, uno o varios de los blogues,@e construceion que se
muestran en la siguiente ilustracion: *
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La“Nemgzeti“Ado- és Vamhivatal (Administracion Nacional de Hacienda y
Aduanas; Hungria) decreté la supervision aduanera de la mercancia de la
demandada e inicié contra ella un procedimiento administrativo sancionador, al
sospechar que se habian violado derechos de propiedad industrial. Basdndose en

*

[N. del T.: En la parte baja de la columna de la ilustracién con las imagenes que incluyen los
nimeros de registro se indica: «Representacion registral de los dibujos o modelos de la
demandante». En la parte baja de la columna de la ilustracién con las imagenes sin nimeros de
registro se lee: «Fotografias del producto de la demandada hechas con motivo del examen
judicial».]
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los dibujos y modelos de la demandante antes mencionados y en respuesta a la
solicitud de esta 22 de junio de 2022, la Kuria (Tribunal Supremo, Hungria)
ordeno en ultima instancia la retencion de las mercancias de la demandada. La
demandante ejercitd a continuacion la presente accion por infraccion contra la
demandada, mediante la cual solicita al 6rgano jurisdiccional remitente que
declare que se han infringido los derechos sobre los dos dibujos y modelos y que
deduzca las demas consecuencias juridicas de la infraccion.

Breve exposicion de la fundamentacion de la peticion de decisionfgprejudicial

Sobre la necesidad de plantear las cuestiones prejudiciales

Los dibujos y modelos de la demandante son «elementes de “eonstruceion
pertenecientes a un juego de construcciones» de la ‘¢lase 21.01 del Awreglo de
Locarno, que establece una Clasificacion Internacionah, para lessDibujos vy
Modelos Industriales, de 8 de octubre de 1968 Lia proteccidn de sus dibujos y
modelos comunitarios se ha conferido por©la,viasde,la llamada «excepcion
modular» del articulo 8, apartado 3, del Reglamento:

El 6rgano jurisdiccional remitente sefiala*quenlaidemandante exploto en el pasado
patentes que a dia de hoy han expirado y“que conferian proteccion técnica a
juguetes de construccion modular entre cuyos‘componentes también figuran los
dibujos 0 modelos de la demandante ahora examinados. Constituia tal patente el
sistema de bloques de econstruccion pretegido por la patente prioritaria de
Godtfred Kirk Christiafsen, de 28 dewjulio de 1958, con el nimero de registro
US3005282. Es llamativo que,la,finalidad de la invencion objeto de dicha patente
—concretamente, ‘«facilitar medies,de acoplamiento para ensamblar tales bloques
de construccion, en ‘cbalquier pesicion relativa que se desee, proporcionando de
este modo una amplia, variedad, de combinaciones de los bloques para formar
estructuraside juegoyde,muchos tipos y formas diferentes»— y la finalidad de los
dibujos'0 modelos querse favorece en el articulo 8, apartado 3, del Reglamento —
engconcreto, permitir «el ensamble o la conexion multiples de productos
mutuamente, intercambiables dentro de un sistema modular»— son, en esencia,
idénticas. [a censecucion de este objetivo técnico se logra mediante el disefio
adecuado,(funcional) de la apariencia externa (forma) del producto.

Partiendo del concepto de dibujo 0 modelo recogido en la sentencia DOCERAM
(C-395/16) (apartado 24), la apariencia es un elemento determinante del dibujo o
modelo (apartado 25). En cambio, con arreglo al articulo 8, apartado 3, del
Reglamento, el titular de la proteccion no necesita mostrar que el disefio cumple
ningun fin estético, de modo que es suficiente con que acredite simplemente que
el dibujo o modelo conforme con los articulos 5 y 6 del Reglamento sirve para el
fin mencionado en el articulo 8, apartado 3, del Reglamento. Segun el dérgano
jurisdiccional remitente, de todo lo anterior parece deducirse, en vista de sus
consecuencias, que la proteccion de los dibujos y modelos que permite el articulo
8, apartado 3, del Reglamento se encuentra mas proxima, en realidad, a la
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proteccion de las caracteristicas técnicas mediante una patente, como ya se habia
asumido anteriormente en el apartado 30 de la sentencia DOCERAM. Por tanto, la
creacion de tales dibujos o modelos no es més que una actividad rutinaria de
ingenieria y disefio que, a lo sumo, puede servir para ampliar con mas y mas
elementos alternativos adicionales el sistema de juguetes de construccion que ha
pasado a ser de dominio publico con la expiracion de la patente. Sin embargo, esto
puede llevar ciertamente a una situacion en la que, invocando la proteccion de
nuevos dibujos o modelos obtenida tras la expiracién de la patente que protegia el
juego de construccion, el titular pueda impedir que los competidores ofrezcan un
producto con determinadas caracteristicas funcionales o limite| 1asyposibles
soluciones técnicas.

El organo jurisdiccional remitente considera que el presente asunto es b claro
ejemplo de ello.

Destaca el citado 6rgano jurisdiccional que no cabe duda de que, el legislador
establecié una norma clara en el articulo 8,qapartado ‘8, ‘del “Reglamento, ni
tampoco de que los dibujos y modelos pueden, servprotegidos ‘en virtud de tal
disposicion, pero que no tiene claro qué_.objetivoyuridico“e, politico impulso al
legislador. Se pregunta si pretendia atribuir al titular “del” dibujo o modelo
protegido en virtud del articulo 8, apartade,3,'dél Reglamento un derecho como el
que normalmente puede garantizar la preteccién'mediante patente —sin que dicho
titular cumpla los requisitos necesarios para obtener tal proteccion— dandole la
posibilidad de impedir que les competidores ofrezcan un producto con
determinadas caracteristicaS funciopalesyo de" limitar las posibles soluciones
técnicas.

El 6rgano jurisdiéeional remitente conmsidera importante aclarar esta cuestion
porque, comogencargado de aplicar la ley, estd obligado a garantizar en el
procedimiente, enwirtud'deharticuto 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48/CE del
Parlamento, Eurepee, yndel €onsejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de
los derechos de propiedad intelectual, que el requisito de que la aplicacion de estas
normas N cree ebstaculos al comercio legitimo también se cumpla en el supuesto
de 'una aecién basada‘en los dibujos y modelos controvertidos. En el contexto de
fas, acciones “por infraccion en esta materia, las cuestiones e inquietudes
mencignadas ‘nunca se reflejan en el plano de la protegibilidad, como motivos
politicos,o juridicos para excluir la proteccion (véase a este respecto lo sefialado
en el apartado 79 de la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99), sino
en el plano de la aplicacién de la normativa.

Primera cuestion prejudicial

El legislador no ha dispuesto normas excepcionales de aplicacion para la
proteccion excepcional prevista en el articulo 8, apartado 3, del Reglamento, es
decir, que la proteccion segin la citada disposicién se extiende a cualesquiera
dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresion
general distinta (articulo 10, apartado 1, del Reglamento) y que, al determinar la
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proteccion, debe tenerse en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su
dibujo o modelo (articulo 10, apartado 2, del Reglamento).

Por lo que respecta a esto ultimo, el 6rgano jurisdiccional remitente considera que
el grado de libertad creativa debe examinarse no —como ha alegado la
demandante en el procedimiento principal— desde la perspectiva de que es
posible seguir creando infinidad de formas alternativas siempre nuevas para el
sistema modular, sino desde el punto de vista de qué otras formas alternativas
permiten lograr concretamente el objetivo de ensamblaje al que responde el dibujo
0 modelo de la demandante en dicho sistema modular (la capacidaddel bloque
basico de Lego de 2x1 salientes de extenderse hacia arriba yshacia 10s, lados
mediante una fijacién desmontable). En este contexto, el margenscreativoisera
necesariamente escaso.

La primera subcuestion de la primera cuestion prejudiciah, pretendé determinar
quién es el «usuario informado» cuyas impresiones,generales acerca del dibujo o
modelo de la demandante deben compararse comlas que leicausa el producto de la
demandada. El 6rgano jurisdiccional remitente se,pregunta si‘puede,aplicarse a los
dibujos 0 modelos que gozan de protecciénten virtud delartifeule 8, apartado 3, del
Reglamento el concepto que se recoge enla sentencia,de 20 de octubre de 2011,
PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (Cs281420 P), segun el cual el «usuario
informado» es una figura intermedia entre el'eonsumidor medio y el experto en el
sector, con amplias competencias técnicas;, que, conoce los diferentes dibujos o
modelos existentes en el sector de quesse trata, que dispone de un determinado
grado de conocimiento sebre™los ‘elementos que normalmente contienen esos
dibujos o modelos y glie;, debido“a suninterés por los productos de que se trata,
presta un grado de atencion,relativamente elevado al utilizarlos.

Dado que lo gue constituye la, esencia de un dibujo o modelo que goza de
proteccion enyvirtud del ‘articulo,8, apartado 3, del Reglamento no es la impresion
general que, causa la ferma‘del“producto, sino el objetivo técnico que se pretende
alcanzar consese ‘dibujo @ modelo, es decir, la funcionalidad, puede parecer
justificado que les conocimientos del usuario informado idealizado se completen
con.unosycenocimientos técnicos y de ingenieria que eleven a dicho usuario a la
categoria de, experto en el sector y lo equiparen a un experto en la materia que
poseawna mirada analitica y metddica y conocimientos técnicos.

La segunda subcuestion se refiere al grado de atencidén del usuario. A este
respecto, si la interpretacion del Tribunal de Justicia recogida en la sentencia
PepsiCo (C-281/10 P), antes citada, de que el usuario informado no es capaz de
observar en detalle las méas pequefias diferencias que existen entre los modelos o
dibujos y los productos en conflicto también se pudiera mantener en el caso de
dibujos y modelos que gozan de proteccién en virtud del articulo 8, apartado 3, del
Reglamento y, habida cuenta de que las diferencias entre los dibujos y modelos
que gozan de proteccion en virtud del articulo 8, apartado 3, del Reglamento y los
productos que entran en conflicto con dicha proteccion son generalmente
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minimas, de ello podria derivarse que dibujos y modelos con caracteristicas como
los de la demandante no podrian esencialmente eludir esa proteccion.

Ello puede justificar que la comparacion entre el dibujo o modelo que goza de
proteccion en virtud del articulo 8, apartado 3, del Reglamento y el producto
cuestionado se realice, también en el procedimiento judicial, con un enfoque
especializado de disefio o técnico y mediante un procedimiento analitico y
pormenorizado, mejor que Unicamente sobre la base de las impresiones generales
aproximadas de un usuario informado sobre la materia, pero que no posee ese tipo
de conocimientos.

La tercera subcuestion se refiere a la interpretacion del conceptondesimpresion
general, que, sobre la base de elementos extraidos de la ‘jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unién Europea, el 6rgano qurisdiceional remitente
describe como una experiencia consciente de un usuario informadoedasada en la
percepcion visual derivada del aspecto externo del produeto. Estevplanteamiento
fue seguido por los tribunales superiores que eonocieron, del, procedimiento de
medidas provisionales.

Sin embargo, la impresion visual creada per un dibuje o modelo registrado sobre
la base del articulo 8, apartado 3; del ‘Reglamento, tiene una importancia
totalmente secundaria respecto de lasycaraeteristicas funcionales del dibujo o
modelo, es decir, las similitudes y diferencias entreales dibujos o modelos no se
pueden poner de manifiestodpartiendosde una base visual y mediante conceptos
descriptivos de la impresion ‘wisual, sine, por ‘medio de analisis y argumentos
técnicos. Este planteamientocontrariona lajinterpretacion del Tribunal de Justicia,
fue seguido por el ©rgane Yjurisdiceional de primera instancia que conoci6 del
procedimiento de®medidas ‘prowisionales y el organo jurisdiccional remitente
también se iaclinay por® considerar que probablemente no carezca de toda
pertinencia ampliar._el, eoneepto e «impresion general», de manera que este
incluya_nossolovoswconceptos ‘de percepcion visual derivada del aspecto externo
del dibujo o modele, sino‘también la opinion técnica de un experto en el sector en
relaeion eon las earacteristicas funcionales del dibujo o modelo.

Segunda cuestion prejudicial

En“casoy de“respuesta afirmativa a la primera cuestion prejudicial, el 6rgano
jurisdiecional pregunta, mediante su segunda cuestion prejudicial, acerca de la
amplitud” de la libertad de apreciacion de que dispone para satisfacer las
pretensiones del titular en relacion con la infraccion, es decir, en particular, si
puede abstenerse de decretar medidas sancionadoras de la infraccion por «motivos
especiales». La expresion «motivos especiales que lo desaconsejen» que figura en
el articulo 89, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse restrictivamente a la
luz de la sentencia Nokia (C-316/05).

Por lo que se refiere al contenido de la facultad de apreciacion mencionada, de la
justicia y de la proporcionalidad se desprende que, a la hora de satisfacer las
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pretensiones derivadas de la infraccion formuladas por el titular del derecho, el
organo jurisdiccional debe proceder con especial cuidado, ya que las
consecuencias juridicas deducidas deben corresponderse con el alcance de la
infraccion.

Asimismo, si la pretension del titular del derecho de que se retenga la totalidad de
la mercancia pudiera estimarse simplemente por el hecho de que uno o unos pocos
elementos de ese juguete de construccién —que, no obstante, Son poco hUMerosos
en relacion con el total de piezas— menoscaban los derechos sobre uno o varios
dibujos o modelos comunitarios, el titular de tales derech@s“dispondria
fundamentalmente de la misma facultad que podia ejercitar, hace decadas
invocando la patente ya caducada que protegia los juguetes deyconstruceion desde
el punto de vista técnico. Sin embargo, habida cuenta_de que,la esencia del
derecho sobre el dibujo o modelo reivindicado radica ‘precisamente, enla
funcionalidad de este, el titular del derecho también débe tomar.en eonsideracion,
ya en el momento de solicitar el registro, que un tercerozpuede-tener, iteres en la
utilizacion de esta funcionalidad.

Dado que la proteccion de dibujos y modelos que puedeiconstituir un obstaculo al
comercio esta expresamente permitida “por el articulo, 8, apartado 3, del
Reglamento, los intereses que se oponen, avéllo solo“pueden valorarse en un
procedimiento por infraccion, cuyo marco wiene establecido por el articulo 3,
apartados 1y 2, de la Directiva 2004/48.

Asi pues, en caso de que el 6rgano jurisdiecional remitente considere plausible, en
el litigio principal, queda demandadatinfringe derechos sobre dibujos o modelos
comunitarios, se planteasla, Cuestién desi, habida cuenta de las especiales
circunstancias del‘asunto, procedeyconfundamento en los criterios del articulo 3,
apartados 1 y 2, de{aDirectiva,2004/48, y en aras, entre otros, de no establecer
obstaculos ‘innecesarios,, al. comercio legitimo, estimar parcialmente las
pretensiones dehtitulardel dibujo o modelo o incluso desestimarlas integramente.

A su,Vvez, no Cabe duda, de que al otro lado de la balanza de esa facultad de
apreciacionyse encuentra el deber del 6rgano jurisdiccional remitente de asistir al
titular, del ‘dibujo 6 modelo para que este haga valer sus derechos de propiedad
intelectual y“de evitar que la practica judicial lleve, en esencia, a vaciar de
contenido lesiderechos exclusivos derivados de la proteccion del dibujo o modelo.

Habida“cuenta de las anteriores consideraciones, se suscita la cuestion de si, con
fundamento en el Derecho de la Union, la facultad de apreciacion del juez puede
llegar hasta el punto de que el o6rgano jurisdiccional del Estado miembro
desestime integramente la pretension de que se prohiba continuar importando en
el pais el juguete de construccion.



