FEIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 2 de julio de 2009 *

En el asunto C-32/08,

que tiene por objeto una peticién de decisién prejudicial planteada, con arreglo al
articulo 234 CE, por el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca
Comunitaria, mediante resolucién de 18 de enero de 2008, recibida en el Tribunal de
Justicia el 28 de enero de 2008, en el procedimiento entre

Fundacion Espaiiola para la Innovacion de la Artesania (FEIA)

Cul de Sac Espacio Creativo, S.L.,

Acierta Product & Position, S.A.,

* Lengua de procedimiento: espafiol.
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SENTENCIA DE 2.7.2009 — ASUNTO C-32/08

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilesi¢ (Ponente),
A. Tizzano, A. Borg Barthet y E. Levits, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;
Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de enero
de 2009;

consideradas las observaciones presentadas:

— ennombre de la Fundacién Espaiiola para la Innovacién de la Artesania (FEIA), por
la Sra. M.J. Sanmartin Sanmartin, abogada;

— en nombre de Cul de Sac Espacio Creativo, S.L., por el Sr. O.L. Herreros Chico,
abogado;

— en nombre de Acierta Product & Position, S.A., por la Sra. T. Sdnchez Morgado,
abogada;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. I. Rao, en calidad de agente,
asistida por el Sr. S. Malynicz, Barrister;
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— ennombre dela Comision de las Comunidades Europeas, por la Sra. I. Martinez del
Peral y el Sr. H. Kramer, en calidad de agentes;

oidas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia publica el
26 de marzo de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

La peticién de decisién prejudicial tiene por objeto la interpretacién de los articulos 14,
apartados 1 y 3, y 88, apartado 2, 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;
en lo sucesivo, «Reglamento»).

Dicha peticion se present6 en el marco de un litigio entre la Fundacién Espafola para la
Innovacién de la Artesania (en lo sucesivo, «<FEIA»), por un lado, y las sociedades Cul de
Sac Espacio Creativo, S.L. (en lo sucesivo, «Cul de Sac»), y Acierta Product & Position,
S.A. (en lo sucesivo, «Acierta»), por otro, en relacién con la titularidad de dibujos o
modelos comunitarios de unos relojes de pared.

I-5631



SENTENCIA DE 2.7.2009 — ASUNTO C-32/08

Marco juridico

Normativa comunitaria

Del Reglamento se desprende que éste tiene por objeto la creacion de un sistema de
«dibujos y modelos comunitarios a los que se conceda proteccién uniforme con efectos
uniformes en todo el territorio de la Comunidad».

El octavo considerando del Reglamento afirma lo siguiente:

«Un sistema de proteccion de los dibujos y modelos mds accesible y mejor adaptado a
las necesidades del mercado interior es, por ello, esencial para el sector econémico
comunitario.»

El noveno considerando del mismo Reglamento establece:

«Las disposiciones materiales del presente Reglamento sobre los dibujos y modelos
deberian alinearse con las disposiciones correspondientes de la Directiva 98/71/CE [del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la proteccion
juridica de los dibujos y modelos (DO L 289, p. 28)].»
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A tenor del decimosexto considerando del Reglamento:

«En algunos de [los sectores econdmicos de la Comunidad] se crea un gran nimero de
dibujos y modelos que con frecuencia tienen una vida comercial muy breve, por lo que
requieren proteccion sin necesidad de cumplir los lentos tramites de registro, y para los
que la duracién de dicha proteccion tiene una importancia menor. [...]»

El vigésimo primer considerando establece:

«[...] el dibujo o modelo comunitario no registrado debe conferir tinicamente el
derecho a impedir las copias del mismo. [...]»

El vigésimo quinto considerando tiene la siguiente redaccién:

«El dibujo o modelo comunitario no registrado serfa muy ventajoso para aquellos
sectores en los que se crean numerosos dibujos y modelos, casi siempre de vida efimera,
en periodos breves de tiempo y, de los cuales, tan sélo una parte se comercializan en su
momento. Ademds, dichos sectores han de tener facil acceso al dibujo o modelo
comunitario registrado, por lo que una buena solucién seria permitir la combinacién de
una pluralidad de dibujos o modelos en una solicitud multiple. No obstante, los dibujos
o modelos contenidos en una solicitud mdltiple podrin tratarse de manera
independiente a los fines de [...] cesién [...]»
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El trigésimo primer considerando del Reglamento dispone lo siguiente:

«El presente Reglamento no excluye la aplicacién a los dibujos y modelos protegidos
por dibujos o modelos comunitarios del Derecho de la propiedad industrial u otras
normas de los Estados miembros, como son las normas relativas a la proteccion de
dibujos y modelos obtenida mediante su registro o las relativas a los derechos sobre
dibujos y modelos no registrados [...]»

A tenor del articulo 1, apartado 2, letra a), del Reglamento:

«La proteccion conferida se extenderd a cualquier dibujo o modelo:

a) en tanto que dibujo o modelo comunitario no registrado, si se hace publico
conforme al procedimiento previsto en el presente Reglamento».

El apartado 3 de dicho articulo, por su parte, estd redactado en los siguientes términos:

«El dibujo y modelo comunitario tendré cardcter unitario. Producira los mismos efectos
en el conjunto de la Comunidad. Sélo podra ser [...] cedido [...] para el conjunto de la
Comunidad. Este principio y sus consecuencias se aplicardn salvo disposicién en
contrario en el presente Reglamento.»
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El titulo II del Reglamento, que lleva como epigrafe «Normativa sobre dibujos y
modelos», contiene, entre otras, la seccién 1, denominada «Requisitos de proteccién»,
que agrupa los articulos 3 a 9; la seccién 3, denominada «Derechos sobre el dibujo o
modelo comunitario», que engloba los articulos 14 a 18, y la seccién 5, denominada
«Nulidad», integrada por los articulos 24 a 36.

El articulo 3, letra a), del Reglamento define el «dibujo o modelo» como «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 ornamentacién».

El articulo 11 del Reglamento, que lleva como epigrafe «Duracién de la proteccién del
dibujo o modelo comunitario no registrado», dispone, en su apartado 1, lo siguiente:

«Todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en la seccién 1 quedard
protegido como dibujo o modelo comunitario no registrado durante un plazo de tres
afios a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho publico por primera
vez dentro de la Comunidad.»

El articulo 14 del Reglamento, que lleva como epigrafe «Derechos sobre el dibujo o
modelo comunitario», dispone en sus apartados 1y 3:

«1. El derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor o a su
causahabiente.
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3. Sin embargo, cuando el dibujo o modelo sea realizado por un empleado en el
ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su empresario, el derecho al
dibujo o modelo comunitario corresponderi a este tltimo, salvo pacto en contrario o
salvo disposicion en contrario de la legislacion nacional aplicable.»

El articulo 19 del Reglamento, que lleva como epigrafe «Derechos conferidos por un
dibujo o modelo comunitario», dispone en su apartado 2:

«En cambio el dibujo o modelo comunitario no registrado sélo confiere a su titular el
derecho de impedir los actos mencionados en el apartado 1 si la utilizacién impugnada
resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido.»

Elarticulo 25 del Reglamento, que lleva como epigrafe «Causas de nulidad», prevé en la
letra c) de su apartado 1 que el dibujo o modelo comunitario s6lo podra declararse nulo
en los casos siguientes: «si, por resolucion judicial, el titular del derecho carece de
legitimacién sobre el dibujo o modelo comunitario conforme a lo dispuesto en el
articulo 14».

El articulo 27, que lleva como epigrafe «Asimilaciéon de los derechos sobre dibujos y
modelos comunitarios a los derechos sobre dibujos y modelos nacionales», dispone en
su apartado 1:

«Salvo disposicién en contrario de los articulos 28 a 32, el dibujo o0 modelo comunitario
en cuanto objeto de propiedad se considerara en su totalidad y para el conjunto del
territorio comunitario un dibujo o modelo del Estado miembro en el que:
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a) tenga su sede o domicilio el titular a la fecha correspondiente, o

b) sino procede aplicar la letra anterior, en el que posea el titular un establecimiento
en la fecha correspondiente.»

El titulo IX del Reglamento, que lleva como epigrafe «Competencia y procedimiento en
materia de acciones legales relativas a dibujos y modelos comunitarios», comprende la
seccion 2, titulada «Litigios en materia de infraccién y validez de los derechos sobre
dibujos y modelos comunitarios», en la que figura el articulo 88.

Dicho articulo, que lleva como epigrafe «Derecho aplicable», dispone, en los apartados 1
y 2, lo siguiente:

«1. Los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicaran las disposiciones del
presente Reglamento.

2. En todas las cuestiones no previstas por el presente Reglamento, los tribunales de
dibujos y modelos comunitarios aplicardn su legislacion nacional, incluidas las normas
de Derecho internacional privado.»
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El articulo 96, que lleva como epigrafe «Relaciones con otros mecanismos de
proteccidn previstos en la legislacion nacional», establece en su apartado 1:

«Lo dispuesto en el presente Reglamento se entendera sin perjuicio de cualquier accién
que pueda interponerse a tenor de lo dispuesto en el Derecho comunitario o en la
legislacién de un Estado miembro en materia de dibujos y modelos no registrados [...]»

A tenor de su tercer considerando, la Directiva 98/71 tiene por objeto aproximar las
legislaciones de los Estados miembros en materia de proteccién de los dibujos y
modelos.

La Directiva precisa, en su articulo 2, que ésta serd de aplicacién, en particular, a los
derechos sobre dibujos y modelos registrados en las oficinas centrales de la propiedad
industrial de los Estados miembros o en la Oficina de Disefios del Benelux.

A tenor del articulo 11, apartado 1, letra c), de la Directiva 98/71:

«Se denegara la inscripcién de un dibujo o modelo en el registro, o se cancelara la
inscripcion por nulidad de la misma, en cada uno de los casos siguientes:
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¢) siquien solicita el registro o el titular del derecho sobre un dibujo o modelo carecen
de legitimacién conforme a la legislacion del Estado miembro de que se trate».

Normativa nacional

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccién Juridica del Disefio Industrial (BOE n° 162,
de 8 de julio de 2003, p. 26348; en lo sucesivo, «LPJDI»), sélo regula los disefios o
modelos registrados.

El articulo 14, apartado 1, de la LPJDI establece que «el derecho a registrar el disefio
pertenece al autor o a su causahabiente».

Elarticulo 15 de la LPJDI, que lleva como epigrafe «Disefios creados en el marco de una
relacién de empleo o de servicios», dispone lo siguiente:

«Cuando el disefio haya sido desarrollado por un empleado en ejecucién de sus
funciones o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el
marco de una relacion de servicios, el derecho a registrar el disefio corresponderd al
empresario o a la parte contractual que haya encargado la realizacién del diseo, salvo
que en el contrato se disponga otra cosa.»
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Litigio principal y cuestiones prejudiciales

La FEIA concibié un proyecto denominado «D’ARTES» en el que cincuenta talleres
artesanos de diversos sectores podian crear, mediante un proyecto de disefo realizado
por un profesional en la materia, una gama de objetos para su comercializacién.

La sociedad AC&G, S.A. (en lo sucesivo, «<AC&G»), como comisaria del proyecto,
concretd los parametros de ejecucion material del proyecto D’ARTES y se encargé de
seleccionar a los diseniadores y de llegar a acuerdos con ellos.

En este contexto, AC&G celebré con Cul de Sac un contrato en forma verbal y no sujeto
alanormativa laboral espaiiola. En este contrato se encargaba a Cul de Sac la realizacién
de un disefo y la asistencia técnica a un artesano en la creacién, por éste, de una nueva
coleccién de productos. Como remuneracion por tal prestaciéon Cul de Sac recibié la
cantidad de 1.800 euros mas IVA.

Cul de Sac disefié una serie de relojes de pared (relojes de cuco) que fueron realizados
en el marco del proyecto D’ARTES por la artesana Verénica Palomares y presentados en
abril de 2005 como coleccién «Santamaria».

Posteriormente, Cul de Sac y Acierta fabricaron y comercializaron relojes de cuco con
el nombre de coleccién « TIMELESS».

Al considerar que esos relojes de cuco eran copia de los disefios y modelos comunitarios
no registrados que forman la coleccién «Santamaria», de la que reclama ser titular a la
vez en su condicién de patrocinadora y financiadora principal del proyecto D’ARTES, y
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en virtud de la cesién de derechos exclusivos que le hizo AC&G en relacién con la
explotacion de los productos realizados en el marco de la primera edicién del proyecto,
FEIA demandé a Cul de Sac y a Acierta, con caracter principal, por vulnerar los
derechos sobre esos dibujos 0 modelos comunitarios y, con caracter subsidiario, por
actos de competencia desleal.

FEIA alega, en particular, que ostenta la titularidad de los dibujos o modelos
comunitarios no registrados relativos a los relojes de la coleccién «Santamaria»,
conforme al articulo 15 de la LPDJI, ya que fueron realizados por Cul de Sac por encargo
de AC&Q@, en su calidad de comisaria «visible» de FEIA, en el marco de una prestacién
de servicios remunerada.

Cul de Sac y Acierta niegan que AC&G o FEIA hayan sido o sean titulares de dichos
dibujos o modelos y, en consecuencia, que FEIA tenga legitimacién activa.

ElJuzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria considera que
FEIA sdlo puede invocar la titularidad de los dibujos o modelos controvertidos en el
litigio principal si la propia AC&G, que se los cedi6, hubiese sido titular del derecho
sobre dichos dibujos o modelos.

En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca
Comunitaria decidié suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las
siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ;Debe interpretarse el articulo 14, [apartado 3, del Reglamento n° 6/2002] en el
sentido de que s6lo contempla los dibujos y modelos comunitarios realizados en el
marco de una relacion laboral en el que el creador-autor estd ligado por un contrato
sujeto al derecho laboral que retina las notas de dependencia y ajenidad?, o
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¢Hay que interpretar las expresiones “empleado” y “empresario” del articulo 14,
[apartado 3, del Reglamento n° 6/2002] en sentido amplio para abarcar supuestos
distintos a la relacién laboral como aquellas en la que en virtud de un contrato civil/
mercantil (y por tanto sin existir dependencia, ajenidad y habitualidad) una persona
(autor) se obliga a ejecutar un dibujo/modelo (disefio) a otro por precio cierto, y en
consecuencia, se entiende que pertenece a la persona que lo encarga, salvo que en el
contrato se estipule lo contrario?

En caso de respuesta negativa a la segunda, por tratarse de realidades facticas
distintas los supuestos de dibujos/modelos creados en el seno de una relacién
laboral y los dibujos/modelos creados en el seno de una relacién no laboral:

a) shay que aplicar la regla general del articulo 14, [apartado 1, del Reglamento
n° 6/2002], y en consecuencia, debe entenderse que pertenecen al autor, salvo
que en el contrato las partes dispongan lo contrario?, o

b) El Tribunal de dibujos comunitarios debe acudir a la legislacién nacional que
regula los dibujos y modelos por remisién del [articulo 88, apartado 2, del
Reglamento n° 6/2002]?

En caso de que sea procedente la remisién a la legislacién nacional, si ésta equipara
(como ocurre en el derecho espaiol) los dibujos/modelos creados en el seno de una
relacién laboral (pertenecen al empresario, salvo pacto contrario) a los dibujos/
modelos creados por encargo (pertenecen a la parte que los encarga, salvo pacto
contrario) jes posible la aplicacion del derecho nacional en ese caso?
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5) En caso afirmativo a la cuarta ;no seria tal solucién (pertenecen a la parte que lo
encarga, salvo pacto contrario) contradictoria con la respuesta negativa a la
pregunta segunda?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones primera y segunda, relativas al dmbito de aplicacion del articulo 14,
apartado 3, del Reglamento

Mediante estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el o6rgano
jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se dilucide si el articulo 14,
apartado 3, del Reglamento se aplica asimismo a los dibujos 0 modelos comunitarios
que se hayan creado por encargo y, de este modo, al margen de una relacion laboral.

Observaciones remitidas al Tribunal de Justicia

FEIA y el Gobierno del Reino Unido se han pronunciado en favor de la aplicacién del
articulo 14, apartado 3, del Reglamento a los dibujos y modelos creados por encargo, al
considerar que dicha disposicién y, en particular, los conceptos de «empresario» y de
«empleado» a los que hace referencia, no sélo deben interpretarse en funcion del texto
de la propia disposicidn, sino también a la luz de la estructura general y de los objetivos
del sistema en el que se inscriben.
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La Comisién de las Comunidades Europeas, Cul de Sac y Acierta opinan, por el
contrario, que la norma recogida en el articulo 14, apartado 3, del Reglamento se aplica
exclusivamente a los dibujos y modelos creados en el marco de una relacion laboral
dependiente.

Por otro lado, Acierta y la Comisién ponen de relieve que el apartado 3 del articulo 14
contiene una excepcién al principio general enunciado en el apartado 1 de dicho
articulo, excepcién que, en cuanto tal, no autoriza ni una interpretacién extensiva ni la
aplicacién por analogia a supuestos no previstos expresamente.

La Comisién estima, por dltimo, que la interpretaciéon propugnada se ha visto
confirmada tanto por los trabajos preparatorios como por el procedimiento de
adopcién del Reglamento y que resulta coherente con la normativa comunitaria e
internacional relativa a los demds derechos de propiedad intelectual.

Respuesta del Tribunal de Justicia

Tal como resulta del articulo 14, apartado 1, del Reglamento, el derecho al dibujo o
modelo comunitario pertenece a su autor o a su causahabiente.

En cambio, del apartado 3 de dicho articulo resulta que el derecho al dibujo o modelo
comunitario correspondera al empresario cuando el dibujo o modelo sea realizado por
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un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su
empresario, salvo pacto en contrario o salvo disposicién en contrario de la legislacion
nacional aplicable.

Por lo tanto, debe rechazarse la argumentacién de FEIA y del Gobierno del Reino Unido
segun la cual, en particular, los conceptos de «empresario» y de «empleado», que
figuran en dicho apartado, han de ser interpretados en sentido amplio, de modo que se
apliquen asimismo a los dibujos o modelos realizados por encargo.

A este respecto, procede sefialar que en el apartado en cuestion el legislador
comunitario ha previsto un régimen especifico en lo que ataiie a los dibujos y modelos
comunitarios realizados en el marco de una relacién laboral.

Lo anterior se deduce, en particular, del hecho de que, al redactar dicho apartado, el
legislador comunitario optara por la expresion «empresario» en tanto que titular del
dibujo o modelo comunitario realizado en el marco de una relacién laboral, en lugar de
por la expresién «comitente», término este nitidamente mas amplio.

Ademds, del tenor literal del articulo 14, apartado 3, del Reglamento se desprende que el
«empresario» adquiere la titularidad del dibujo o modelo comunitario cuando el
«empleado» lo realiza en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de
su empresario.

Es mads, procede hacer constar, respecto del término «empleado», que en la referida
disposicidn el legislador comunitario no opt6, en lo que ataiie a la persona que realiza
un dibujo o modelo, por la expresiéon «comisionista», netamente més amplia. Asi pues,
en el concepto de «<empleado» estd incluida toda persona que esté bajo la dependencia
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de su «empresario» al realizar un dibujo o modelo comunitario en el marco de una
relacién laboral.

En cuanto a la parte del mencionado apartado que prevé «salvo pacto en contrario o
salvo disposicion en contrario de la legislacién nacional aplicable», procede precisar
que tal disposicién, por un lado, atribuye a las partes en un contrato de trabajo la
posibilidad de designar al «empleado» como titular de un dibujo o modelo comunitario
y, por otro lado, confiere a los Estados miembros la facultad de disponer en su
legislacién nacional que el «empleado» sea el titular de un dibujo o modelo
comunitario, con sujecién en ambos casos al requisito de que el dibujo o modelo de
que se trate haya sido realizado en el marco de una relacién laboral.

De lo anterior resulta que fue voluntad del legislador comunitario definir el régimen
especial previsto en el articulo 14, apartado 3, del Reglamento con un tipo especifico de
relacion contractual, a saber, la relacién laboral, lo que excluye la aplicabilidad del
citado apartado a las demas relaciones contractuales, tales como la relativa a un dibujo o
modelo comunitario creado por encargo.

También confirman esta interpretacion los trabajos preparatorios del Reglamento.

A este respecto, la Comisién alega que en la exposicién de motivos de la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre dibujos y modelos
comunitarios [COM(93) 342 final, de 3 de diciembre de 1993] se especifica que el
empresario serd el titular del dibujo o modelo comunitario cuando tal dibujo 0 modelo
lo haya realizado un empleado en el ejercicio de las funciones que le incumben en virtud
del contrato de trabajo.

1-5646



54

55

56

57

FEIA

A mayor abundamiento, segiin la Comisién y tal y como se desprende de los puntos 27 a
32 de las conclusiones del Abogado General, si bien es verdad que el primer
anteproyecto de propuesta de Reglamento de la Comisién contenia, junto a una
disposicidn relativa a la propiedad del dibujo o modelo realizado por un empleado, una
disposicién expresa sobre la propiedad del dibujo o modelo comunitario creado por
encargo, lo cierto es que, al final, esta tltima disposicién no se incorporé al Reglamento.

Habida cuenta de las precedentes consideraciones en su conjunto, procede responder a
las cuestiones primera y segunda que el articulo 14, apartado 3, del Reglamento no es
aplicable al dibujo 0 modelo comunitario realizado por encargo.

Sobre la tercera cuestion, letra a), relativa a la interpretacion del articulo 14,
apartado 1, del Reglamento

Mediante esta cuestion, el érgano jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se
dilucide si el articulo 14, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de
que el derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor, a no ser que éste lo
haya transmitido a su causahabiente por medio de un contrato.

Observaciones remitidas al Tribunal de Justicia

FEIA considera que el articulo 14 ha de interpretarse en su conjunto a la luz de los
objetivos del Reglamento y teniendo en cuenta la intencién del legislador de instaurar
Unicamente una regulacion minima de la materia. En particular, recuerda, por un lado,
los articulos 27, 88 y 96 del Reglamento, que contienen una remisién a las legislaciones
nacionales y permiten a éstas establecer una proteccién de los dibujos y modelos
comunitarios mds amplia que la prevista en el Reglamento, y, por otro, los
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considerandos sexto, octavo y noveno, en los que figuran las exigencias vinculadas al
respeto de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad y se define el objetivo
de la alineacién de las disposiciones sustanciales del Reglamento con las de la
Directiva 98/71.

FEIA propone ademads que el concepto de «causahabiente» que figura en el articulo 14,
apartado 1, del Reglamento, se interprete como una referencia a las diferentes
modalidades posibles de adquisicién del derecho al dibujo o modelo previstas por las
legislaciones de los Estados miembros, incluida la contemplada en la LPJDI en favor de
la persona que lo encarga.

Segtin la Comisién, Acierta y Cul de Sac, el articulo 14, apartado 1, del Reglamento
contiene una disposicién general en favor de la atribucién del derecho al dibujo o
modelo a su autor. Sostienen que la tinica excepcién a esta regla figura en el apartado 3y
se refiere inicamente al caso de los dibujos y modelos realizados por el empleado en el
ambito de un contrato de trabajo por cuenta ajena. Por consiguiente, en el Reglamento
no hay ninguna laguna en lo que respecta a la determinacién del titular del derecho al
dibujo o modelo comunitario.

Acierta y Cul de Sac precisan que el derecho al dibujo o modelo comunitario puede
transmitirse al causahabiente por medio de un contrato.

El Gobierno del Reino Unido sostiene que el articulo 14, apartado 1, del Reglamento no
contempla el supuesto del titular de un dibujo o modelo creado por encargo. En
consecuencia, opina que los Estados miembros pueden, de conformidad con el
trigésimo primer considerando y con el articulo 88, apartado 2, del Reglamento, aplicar
su normativa nacional relativa a los dibujos 0 modelos no registrados.
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Respuesta del Tribunal de Justicia

Para empezar, procede recordar que en el presente asunto iinicamente se ha sometido al
Tribunal de Justicia un supuesto en el que, por un lado, se trata de dibujos o modelos
comunitarios no registrados que han sido creados por encargo y en el que, por otro lado,
la LPJDI no equipara tales dibujos o modelos con los elaborados en el marco de una
relacién laboral.

Asi pues, de las exigencias tanto de la aplicacién uniforme del Derecho comunitario
como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposiciéon de
Derecho comunitario que no contenga una remisién expresa al Derecho de los Estados
miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en
toda la Comunidad de una interpretacién autébnoma y uniforme que debe buscarse
teniendo en cuenta el contexto de la disposicién y el objetivo que la normativa de que se
trate pretende alcanzar (véanse, en particular, las sentencias de 18 de enero de 1984,
Ekro, 327/82, Rec. p. 107, apartado 11; de 19 de septiembre de 2000, Linster, C-287/98,
Rec. p. 1-6917, apartado 43, y de 14 de diciembre de 2006, Nokia, C-316/05, Rec.
p- I-12083, apartado 21).

Asi sucede con los conceptos de «autor» y de «causahabiente» que figuran en el
articulo 14 del Reglamento.

Ahora bien, si los mencionados conceptos se interpretaran de distinto modo en los
diferentes Estados miembros, las mismas circunstancias podrian dar lugar a que el
derecho al dibujo 0 modelo comunitario perteneciera en algunos Estados al autor y en
otros a su causahabiente. En tal caso, la proteccién garantizada a los mencionados
dibujos y modelos comunitarios no seria uniforme en todo el territorio de la
Comunidad (véase, por analogia, la sentencia Nokia, antes citada, apartado 27).
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Por lo tanto, es fundamental que los mencionados conceptos sean objeto de una
interpretaciéon uniforme en el ordenamiento juridico comunitario.

Tal interpretacion viene corroborada por el primer considerando del Reglamento, que
se refiere a «[...] un sistema unificado de dibujos y modelos comunitarios a los que se
conced[e] proteccién uniforme con efectos uniformes en todo el territorio de la
Comunidad [...]».

Ademads, del articulo 1, apartado 3, del Reglamento se desprende que el dibujo o modelo
en cuestion sélo podra ser cedido para el conjunto de la Comunidad, salvo disposicion
en contrario del Reglamento.

Enlo que atafie més especificamente a la transmisién por el autor a su causahabiente del
derecho a un dibujo o modelo comunitario a efectos del articulo 14, apartado 1, del
Reglamento, procede declarar que, tal como han observado FEIA, Cul de Sacy Acierta,
la posibilidad de tal transmisiéon se desprende implicitamente del texto de dicho
articulo.

Por lo demds, esta interpretacion resulta expresamente de algunas versiones
lingiiisticas del concepto de «causahabiente», tales como las versiones alemana,
polaca, eslovena, sueca e inglesa, en las cuales se menciona, respectivamente,
«Rechtsnachfolger», «nastepcy prawnemu», «pravni naslednik», «den till vilken
ratten har dvergatt» y «successor in title».

Tal transmision incluye la llevada a cabo por medio de un contrato.
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En efecto, segtin subraya el Abogado General en los puntos 46 a 50 de sus conclusiones,
de los trabajos preparatorios del Reglamento resulta que el autor puede transmitir a su
causahabiente el derecho al dibujo o modelo comunitario por medio de un contrato.

Corroboran esta interpretacion los considerandos octavo y decimoquinto del
Reglamento, que hacen hincapié en la necesidad de adaptar la proteccién de los
dibujos y modelos comunitarios a las necesidades de todos los sectores econémicos de
la Comunidad.

Por otra parte, a los efectos de la proteccidn especifica de los dibujos o modelos
comunitarios no registrados es fundamental, de conformidad con el vigésimo primer
considerando y con el articulo 19, apartado 2, del Reglamento, garantizar el derecho a
prohibir las copias de tales dibujos y modelos.

En efecto, al margen de los autores individuales mencionados en el séptimo
considerando del Reglamento, de los considerandos decimosexto y vigésimo quinto
de éste se desprende que los productores de dibujos o modelos comunitarios no
registrados también pueden ser ciertos sectores econémicos de la Comunidad.

En tales circunstancias, como ha observando en lo sustancial el Gobierno del Reino
Unido, no cabe excluir que el causahabiente sea la parte econdmicamente méds fuerte en
el contrato, en relacién con el autor, y que disponga de mayores medios para iniciar un
procedimiento judicial con vistas a impedir la copia de los mencionados dibujos o
modelos.
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De lo anterior se deduce que la adaptacion de la proteccién de los dibujos o modelos
comunitarios a las necesidades de todos los sectores econémicos de la Comunidad, que
se desprende de los considerandos octavo y decimoquinto del Reglamento, a través de la
transmision contractual del derecho al dibujo 0 modelo comunitario, puede contribuir
al objetivo imprescindible de que los derechos conferidos por un dibujo o modelo
comunitario se apliquen de forma eficaz en todo el territorio de la Comunidad, tal como
resulta del vigésimo noveno considerando del Reglamento.

Por lo dems, a tenor del séptimo considerando, una mejor proteccion de los dibujos y
modelos industriales no sélo estimulard las aportaciones de los creadores a la brillante
trayectoria comunitaria en este ambito, sino que fomentara también la innovacién y la
creaciéon de nuevos productos y las inversiones en su fabricacion.

De lo que antecede se deduce que la posibilidad de que el autor transmita a su
causahabiente el derecho al dibujo o modelo comunitario por medio de un contrato, a
efectos del articulo 14, apartado 1, del Reglamento, resulta conforme tanto con el tenor
literal de dicho articulo como con los objetivos que persigue el Reglamento.

Incumbe, sin embargo, al érgano jurisdiccional nacional verificar el contenido de tal
contrato y, a este respecto, determinar, en su caso, si el derecho al dibujo o modelo
comunitario ha sido efectivamente transmitido del autor a su causahabiente.

Es evidente que las precedentes consideraciones no se oponen a que el 6rgano
jurisdiccional nacional, en el marco del referido examen, aplique la legislacién en
materia de contratos a fin de determinar a quién pertenece, en virtud del articulo 14,
apartado 1, del Reglamento, el derecho al dibujo 0 modelo comunitario no registrado.
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Habida cuenta de las precedentes consideraciones en su conjunto, procede responder a
la tercera cuestidn, letra a), que, en circunstancias como las del ligitio principal, el
articulo 14, apartado 1, de dicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el
derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor, a no ser que éste lo haya
transmitido a su causahabiente por medio de un contrato.

Sobre la tercera cuestion prejudicial, letra b), asi como sobre las cuestiones cuarta y
quinta

Habida cuenta de la respuesta dada a la tercera cuestién, letra a), no procede responder
a la letra b) de esta cuestion, asi como tampoco a las cuestiones cuarta y quinta.

Costas

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el cardcter de un
incidente promovido ante el 6rgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver
sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio
principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser
objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

1) El articulo 14, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de
12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, no es
aplicable al dibujo 0 modelo comunitario realizado por encargo.
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2) En circunstancias como las del litigio principal, el articulo 14, apartado 1, del
Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que el derecho al
dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor, a no ser que éste lo haya
transmitido a su causahabiente por medio de un contrato.

Firmas
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