Edicion provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 14 de abril de 2021 (*)

«Dibujo 0 modelo comunitario — Solicitud multiple de dibujos 0 modelos comunitarios que
representan aparatos y articulos de gimnasia o de deporte — Derecho de prioridad — Articulo 41 del
Reglamento (CE) n.° 6/2002 — Solicitud con arreglo al Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes — Articulo 4 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial — Plazo de
prioridad»

En el asunto T-579/19,

The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, con domicilio social en Munich (Alemania),
representada por la Sra. J. Hellmann-Cordner, abogada,

parte recurrente,
contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPQO), representada por la
Sra. D. Walicka, en calidad de agente,

parte recurrida,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucion de la Tercera Sala de Recurso de la
EUIPO de 13 de junio de 2019 (asunto R 573/2019-3), relativa a una solicitud de registro de aparatos y
articulos de gimnasia o de deporte como dibujos 0 modelos comunitarios que reivindica el derecho de
prioridad de una solicitud internacional de patente presentada en virtud del Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. A. M. Collins, Presidente, y el Sr. G. De Baere y la Sra. G. Steinfatt (Ponente),
Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaria del Tribunal General el 20 de agosto
de 2019;

habiendo considerado el escrito de contestacion presentado en la Secretaria del Tribunal General el 15
de noviembre de 2019;

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

dicta la siguiente

Sentencia

Marco juridico



Derecho internacional

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial se firmé en Paris (Francia) el 20 de
marzo de 1883 y fue revisado por ultima vez en Estocolmo (Suecia) el 14 de julio de 1967 y
enmendado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilacion de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828,
n.° 11851, p. 305; en lo sucesivo, «Convenio de Paris»). La totalidad de los Estados miembros de la
Unidén Europea son parte en dicho Convenio.

El articulo 4, seccion A, apartado 1, del Convenio de Paris dispone:

«Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invencion, de modelo de utilidad,
de dibujo o modelo industrial, de marca de fabrica o de comercio, en alguno de los [Estados Partes en
el Convenio de Paris] o su causahabiente, gozara, para efectuar el deposito en los otros paises, de un
derecho de prioridad, durante los plazos fijados méas adelante en el presente.»

El articulo 4, seccion C, apartado 1, del Convenio de Paris tiene el siguiente tenor:

«Los plazos de prioridad arriba mencionados seran de doce meses para las patentes de invencion y los
modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de
fabrica o de comercio.»

El articulo 4, seccion E, del Convenio de Paris establece:

«1)  Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un pais en virtud de un derecho
de prioridad basado sobre el depdsito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad sera el
fijado para los dibujos o modelos industriales.

2) Ademas, esta permitido depositar en un pais un modelo de utilidad en virtud de un derecho de
prioridad basado sobre el depdsito de una solicitud de patente y viceversa.»

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

(ADPIC), que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organizacion Mundial del
Comercio (OMC), fue firmado en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante
la Decision 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebracion en nombre de
la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes
de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO 1994, L 336, p. 1; en lo
sucesivo, «Acuerdo ADPIC»). Son Partes en el Acuerdo ADPIC los miembros de la OMC, entre ellos
todos los Estados miembros de la Union Europea y la propia Union Europea.

El articulo 2 del Acuerdo ADPIC, titulado «Convenios sobre propiedad intelectual», dispone:

«1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumpliran los
articulos 1 a 12 y el articulo 19 del Convenio de Paris [para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967].

2. Ninguna disposicion de las Partes I a IV del presente Acuerdo ird en detrimento de las
obligaciones que los Miembros puedan tener entre si en virtud del Convenio de Paris, [...]».

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes fue celebrado en Washington el 19 de junio de 1970

y modificado por ultima vez el 3 de octubre de 2001 (Recopilacion de Tratados de las Naciones
Unidas, vol. 1160, n.° 18336, p. 231) [Patent Cooperation Treaty (PCT)]. Todos los Estados miembros
de la Unidn son Partes del PCT.

El articulo 1, apartado 2, del PCT dispone lo siguiente:

«No se interpretard ninguna disposicion del presente Tratado en el sentido de que disminuye los
derechos establecidos en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial para los
nacionales o domiciliados en cualquier pais parte en dicho Convenio.»
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El articulo 2, incisos 1) y i1), del PCT establece:
«A los fines del presente Tratado y de su Reglamento y, salvo indicacidon expresa en contrario:

1) se entendera por “solicitud” una solicitud para la proteccion de una invencion; las referencias a
una “solicitud” deberan entenderse como referencias a las solicitudes de patentes de invencion,
certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de
adicidn, certificados de inventor de adicion y certificados de utilidad de adicion;

i) las referencias a una “patente” deberdn entenderse como referencias a patentes de invencion,
certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de
adicion, certificados de inventor de adicion y certificados de utilidad de adicion [...]».

En virtud del articulo 3, apartado 1, del PCT:

«Se podran presentar solicitudes para la proteccion de las invenciones en cualquier Estado contratante
como solicitudes internacionales en virtud del presente Tratado.»

Derecho de la Union

El articulo 41, apartado 1, 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), tiene el siguiente tenor:

«Quien hubiere presentado regularmente una solicitud de registro de un dibujo o modelo o de un
modelo de utilidad en o para los Estados miembros del Convenio de Paris, o del Acuerdo por el que se
establece la Organizacion Mundial del Comercio, o su causahabiente, gozara, con respecto a dicho
dibujo o modelo o modelo de utilidad, de un derecho de prioridad de seis meses a partir de la fecha de
presentacion de la primera solicitud.»

Antecedentes del litigio

El 24 de octubre de 2018, la recurrente, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, present6 ante la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unidén Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento n.° 6/2002,
una solicitud de registro multiple relativa a doce dibujos o modelos comunitarios. Los productos a los
que deben incorporarse esos dibujos o modelos estdn comprendidos en la clase 21-02 del Arreglo de
Locarno, de 8 de octubre de 1968, que establece una Clasificacion Internacional para los Dibujos y
Modelos Industriales, en su version modificada, y corresponden a la descripcion siguiente: «Aparatos y
articulos de gimnasia o de deporte». La recurrente reivindicd, para la totalidad de estos dibujos o
modelos, una prioridad basada en la solicitud internacional de patente PCT/EP. 2017/077469,
presentada el 26 de octubre de 2017 ante la Oficina Europea de Patentes (OEP).

Mediante escrito de 31 de octubre de 2018, el examinador de la EUIPO informé a la recurrente de que

la solicitud multiple habia sido estimada en su totalidad, pero que se denegaba el derecho de prioridad
reivindicado para el conjunto de los dibujos o modelos dado que la presentacion anterior se habia
llevado a cabo con una antelacion superior a seis meses respecto de la presentacion de la solicitud
multiple.

Tras mantener la recurrente su reivindicacion de prioridad y solicitar una resolucion susceptible de
recurso, el examinador, mediante resolucion de 16 de enero de 2019, deneg6 el derecho de prioridad
para la totalidad de los dibujos 0 modelos comunitarios.

En apoyo de su resolucion, el examinador indicd, basandose en el punto 6.2.1.1 de las Directrices
relativas al examen de los dibujos y modelos comunitarios registrados, de 1 de octubre de 2018 (en lo
sucesivo, «Directrices de la EUIPO»), que, aunque una solicitud al amparo del PCT podia, en
principio, fundamentar un derecho de prioridad en virtud del articulo 41 del Reglamento n.® 6/2002,
dado que la definicion amplia del concepto de «patente» que figura en el articulo 2 del PCT incluia
igualmente los modelos de utilidad, dicha solicitud también estaba sujeta a un plazo de prioridad de
seis meses, que en el presente caso no se habia respetado.
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El 14 de marzo de 2019, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolucion del
examinador, al amparo de los articulos 55 a 60 del Reglamento n.® 6/2002.

Mediante resolucion de 13 de junio de 2019 (en lo sucesivo, «resolucion impugnaday), la Tercera Sala

de Recurso de la EUIPO desestimd el recurso interpuesto por la recurrente contra la resolucion del
examinador. Considerd, en esencia, que este ultimo habia aplicado correctamente el articulo 41,
apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002, que reproducia fielmente las disposiciones del Convenio de
Paris.

A este respecto, declar6 que, con arreglo al articulo 4, seccion A, apartado 1, y al articulo 4, seccion C,
apartado 1, del Convenio de Paris, quien, de manera regular, presente a nivel nacional una solicitud de
dibujo o modelo o de modelo de utilidad goza de un derecho de prioridad durante un plazo de doce
meses para las patentes y modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos y las marcas.
Por otra parte, del articulo 4, seccion E, apartado 1, de dicho Convenio se desprende que, en el caso de
una solicitud posterior de dibujo o modelo, la prioridad de una solicitud de modelo de utilidad solo
puede reivindicarse dentro del plazo de prioridad de seis meses aplicable a los dibujos o modelos. En
cambio, con arreglo al articulo 4, seccion E, apartado 2, de dicho Convenio, la prioridad de una
solicitud de patente puede reivindicarse para una solicitud posterior de modelo de utilidad en el plazo
de prioridad de doce meses aplicable a los modelos de utilidad y las patentes, y viceversa. La Sala de
Recurso considerd que el Convenio de Paris no contenia, por tanto, ninguna disposicion segun la cual
una solicitud de patente diera origen a un derecho de prioridad para una solicitud de dibujo o modelo.

Asimismo, la Sala de Recurso declar6 que el articulo 4 del Convenio de Paris se aplicaba, de
conformidad con el articulo 2, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, mutatis mutandis a la Union Europea,
que es un miembro de la OMC. Dicho esto, considerd que no existia ninguna primacia del Convenio de
Paris sobre las disposiciones del Reglamento n.° 6/2002, ya que este ultimo no constituia un arreglo
particular en el sentido del articulo 19 de dicho Convenio. Concluyé de ello que la oponibilidad de un
derecho de prioridad debe apreciarse unicamente a la luz de dicho Reglamento.

La Sala de Recurso considero, ademas, que el tenor del articulo 41 del Reglamento n.® 6/2002 era
univoco y que, conforme a ¢l, el plazo de prioridad era de seis meses a partir de la fecha de
presentacion anterior, y que el derecho de prioridad se derivaba exclusivamente de la presentacion
regular de una solicitud de registro de un dibujo o modelo o de un modelo de utilidad, y no de una
solicitud de patente. Basandose en el punto 6.2.1.1 de las Directrices de la EUIPO, la Sala de Recurso
admitid que el concepto de modelo de utilidad debia interpretarse en sentido amplio, de modo que
incluyera las solicitudes internacionales de patente presentadas en virtud del PCT, ya que estas ultimas
englobaban los modelos de utilidad, de conformidad con la definiciéon que figura en el articulo 2,
inciso ii), del PCT. No obstante, segin la Sala de Recurso, esta interpretacion amplia no puede tener
incidencia alguna en la duracion del plazo legal de prioridad de seis meses, de manera que la prioridad
de una solicitud de patente presentada en virtud del PCT también debe reivindicarse dentro de ese
plazo.

Por otra parte, la Sala de Recurso considerd que no existia contradiccion alguna entre los dos autos del

Bundespatentgericht (Tribunal Supremo de Propiedad Industrial, Alemania) de 10 de noviembre de
1967, invocados por la recurrente, y el articulo 41 del Reglamento n.® 6/2002, ya que esos autos se
referian a la reivindicacion de derechos de prioridad para solicitudes posteriores de modelos de
utilidad, y no para solicitudes de dibujos o modelos.

Por consiguiente, la Sala de Recurso considerd que la recurrente solo podia reivindicar la prioridad de
la solicitud internacional de patente presentada en virtud del PCT el 26 de octubre de 2017 dentro de
un plazo de seis meses a partir de esa fecha, a saber, hasta el 26 de abril de 2018.

Pretensiones de las partes

La recurrente solicita al Tribunal que:

- Anule la resolucion impugnada.
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- Anule la resolucion del examinador de 16 de enero de 2019, en la medida en que no reconocio6 la
prioridad de los dibujos o modelos comunitarios n.° 5807179-0001-0012; reconozca la prioridad
de 26 de octubre de 2017 reivindicada y proceda a la correccion de la publicacion de los dibujos
o0 modelos comunitarios, indicando la prioridad.

— Condene a la EUIPO a devolverle la tasa de recurso.

- Condene en costas a la EUIPO.

- Con caracter subsidiario, celebre una vista.

La EUIPO solicita al Tribunal que:

Desestime el recurso.

— Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad

La segunda pretension de la recurrente consta de dos partes. Mediante la primera parte, la recurrente
solicita la anulacion de la resolucion del examinador de 16 de enero de 2019, en la medida en que no
reconocid la prioridad de la solicitud internacional de patente anterior para los dibujos o modelos
comunitarios de que se trata.

A este respecto, procede recordar que, en virtud del articulo 61, apartados 1 y 3, del Reglamento
n.° 6/2002, contra la resoluciéon impugnada, y no contra la resoluciéon del examinador, podra
interponerse recurso ante el Tribunal, que estd facultado para anular o modificar la resolucion
impugnada.

Por otra parte, a tenor del articulo 61, apartado 6, del mismo Reglamento, la EUIPO debera tomar las
medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal. Por consiguiente, dado que la
resolucion del examinador de 16 de enero de 2019 fue objeto del recurso que dio lugar a la resolucion
impugnada, en caso de anulacion de esta ultima, correspondera a la Sala de Recurso reexaminarla a la
luz de la presente sentencia.

Por lo tanto, debe declararse la inadmisibilidad de la primera parte de la segunda pretension.

Por lo que respecta a la segunda parte de la segunda pretension, mediante la cual la recurrente solicita
que el Tribunal reconozca la prioridad reivindicada y lleve a cabo la correccion de la publicacion de los
dibujos o modelos comunitarios de que se trata, indicando dicha prioridad, debe recordarse que, en el
marco de un recurso interpuesto ante el juez de la Unidn contra la resolucion de una Sala de Recurso
de la EUIPO, del articulo 61, apartado 6, del Reglamento n.° 6/2002 resulta que no corresponde al
Tribunal remitir 6rdenes conminatorias a la EUIPO, a la que incumbe extraer las consecuencias del
fallo y de los fundamentos de la sentencia del Tribunal [véase, en ese sentido, la sentencia de 27 de
febrero de 2018, Gramberg/EUIPO — Mahdavi Sabet (Estuche para teléfono movil), T-166/15,
EU:T:2018:100, apartado 96; véase también, en ese sentido y por analogia, la sentencia de 25 de
noviembre de 2015, Jaguar Land Rover/OAMI (Forma de un coche), T-629/14, no publicada,
EU:T:2015:878, apartado 10].

Por tanto, la segunda parte de la segunda pretension de la recurrente es inadmisible, y, en
consecuencia, tal pretension en su totalidad.

Por lo que respecta a la quinta pretension de la recurrente, presentada con caracter subsidiario, procede
sefialar que la solicitud de celebracion de una vista, formulada en la demanda, era prematura a la luz de
lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. En efecto, de la jurisprudencia
se desprende que las solicitudes de vista, asi como la apreciacion por el Tribunal General de la utilidad
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de una vista, solo pueden producirse una vez que, concluida la fase escrita, las partes y el Tribunal
disponen de todos los datos obrantes en los autos y de la argumentacion de todas las partes para
pronunciarse sobre esa utilidad [véase, en ese sentido, la sentencia de 26 de octubre de 2017, Erdinger
Weillbrau Werner Brombach/EUIPO (Forma de un vaso grande), T-857/16, no publicada,
EU:T:2017:754, apartado 13; véase también, por analogia, la sentencia de 3 de marzo de 2015,
Schmidt Spiele/OAMI (Representacion de tablas de juegos de sociedad), T-492/13 y T-493/13,
EU:T:2015:128, apartado 10].

Mediante el escrito de 18 de noviembre de 2019, en el que le notifico el escrito de contestacion y la
conclusion de la fase escrita, la Secretaria del Tribunal llamo la atencion de la recurrente sobre lo
dispuesto en el articulo 106 del Reglamento de Procedimiento y sefald que el plazo para presentar una
solicitud de celebracion de una vista solo corria una vez, y ello a partir de dicha notificacion. Sin
embargo, la recurrente no presentd ninguna nueva solicitud de celebracion de vista en el plazo de tres
semanas previsto en dicha disposicion.

En estas circunstancias, el Tribunal decidio, con arreglo al articulo 106, apartado 3, del Reglamento de
Procedimiento, resolver sin fase oral.

Sobre el fondo

En apoyo de su recurso, la recurrente invoca dos motivos, basados, el primero, en un quebrantamiento
sustancial de forma y, el segundo, en la infracciéon del Reglamento n.° 6/2002, en relacién con una
norma juridica relativa a su aplicacion, conforme al articulo 61, apartado 2, de dicho Reglamento.

El Tribunal considera oportuno examinar en primer lugar el segundo motivo formulado por la
recurrente. Este motivo debe entenderse en el sentido de que se basa en una interpretacion y en una
aplicacion erroneas del articulo 41, apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002. En efecto, si bien es cierto
que el titulo IT del escrito de demanda lleva la ribrica «Inaplicabilidad del articulo 41 del [Reglamento
n.° 6/2002]», la recurrente precisa, no obstante, en los puntos 12 y 21 de tal escrito, que invoca, «en
particular [...] una infraccion del Reglamento [n.® 6/2002], en relacidon con una norma juridica relativa
a su aplicacion, de conformidad con el articulo 61, apartado 2, [de este Reglamento n.® 6/2002]» y que
«en el presente asunto considera particularmente importante, a la hora de interpretar las disposiciones
del [citado Reglamento], tener en cuenta la totalidad de las disposiciones pertinentes del Convenio de
Paris».

En esencia, la recurrente alega que la Sala de Recurso concluy6 errébneamente que la reivindicacion de
prioridad para los doce dibujos 0 modelos comunitarios objeto de la solicitud de registro multiple de 24
de octubre de 2018, fundada en la solicitud internacional de patente de 26 de octubre de 2017, se habia
producido fuera de plazo. A este respecto, la recurrente se basa en el plazo de prioridad de doce meses
para las patentes, previsto por el Convenio de Paris, y afirma que el plazo de seis meses previsto por el
Reglamento n.° 6/2002 para los modelos de utilidad no es aplicable al caso de autos.

El segundo motivo consta de dos partes. En primer lugar, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso
haber incurrido en error al estimar que todas las solicitudes presentadas en virtud del PCT estaban
comprendidas en el concepto de «modelo de utilidad», en el sentido del articulo 41, apartado 1, del
Reglamento n.° 6/2002.

En segundo lugar, la recurrente alega que, dado que el Reglamento n.° 6/2002 no contiene una norma
clara en lo que atafie a la prioridad derivada de una solicitud internacional de patente, la Sala de
Recurso deberia haber tenido en cuenta las disposiciones pertinentes del Convenio de Paris, que
constituyen la base de dicho Reglamento. Pues bien, sostiene que, como el articulo 4, seccion C,
apartado 1, de dicho Convenio establece un plazo de prioridad de doce meses para las patentes y como
dicho Convenio se basa en el principio segln el cual la solicitud anterior es determinante para el plazo
de prioridad si la prioridad se basa en un derecho de naturaleza diferente, con independencia de la
naturaleza del derecho al que se refiera la solicitud posterior, la Sala de Recurso no deberia haber
optado por un plazo de seis meses.

Con caracter preliminar, procede sefialar que, en la resolucion impugnada, la Sala de Recurso
reconocid que el derecho de prioridad derivaba de una solicitud internacional de patente presentada en
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virtud del PCT. A este respecto, se basd en el punto 6.2.1.1 de las Directrices de la EUIPO, que
establece que, para el examen de los dibujos o0 modelos comunitarios registrados, «la prioridad de una
solicitud internacional presentada de conformidad con el [PCT] puede reivindicarse, porque el articulo
2 del PCT define el término “patente” en un sentido amplio que abarca los modelos de utilidad».

Por consiguiente, la Sala de Recurso reconocié que la solicitud internacional de patente
PCT/EP. 2017/077469, presentada por la recurrente el 26 de octubre de 2017, daba origen a un derecho
de prioridad en el marco de la solicitud posterior de dibujos 0 modelos comunitarios. Esta afirmacion
no se cuestiona en el caso de autos.

Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en un error de interpretacion del concepto de
«modelo de utilidady que figura en el articulo 41, apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002

Mediante la primera parte del segundo motivo, la recurrente alega que la Sala de Recurso incurri6 en
error al interpretar de manera extensiva el concepto de «modelo de utilidad» que figura en el articulo
41, apartado 1, del Reglamento n.® 6/2002, basandose en una lectura incorrecta del articulo 2 del PCT.

La recurrente se opone a la interpretacion de la EUIPO segun la cual las solicitudes presentadas en
virtud del PCT son, a juicio de esta ultima, meras solicitudes de modelo de utilidad o, al menos,
equivalentes a una solicitud de modelo de utilidad. Considera que el articulo 2, inciso ii), del PCT,
invocado por la EUIPO, no define el concepto de solicitud presentada en virtud del PCT como tal, y
que las solicitudes internacionales de patente son a la vez solicitudes de patente y solicitudes de
modelo de utilidad.

La EUIPO rebate las alegaciones de la recurrente.

De entrada, procede sefalar que la argumentacion de la recurrente es ambivalente. En efecto, esta
ultima se opone a la interpretacion extensiva que la Sala de Recurso adopta del concepto de «modelo
de utilidad», mientras que, como se desprende del apartado 39 anterior, tal interpretacion permitid a la
Sala de Recurso declarar que una solicitud internacional de patente podia dar origen a un derecho de
prioridad en el sentido del articulo 41, apartado 1, del Reglamento n.® 6/2002. Como sefial6 la Sala de
Recurso en el punto 16 de la resolucion impugnada, el tenor de dicha disposicion no prevé
expresamente la existencia de un derecho de prioridad derivado de la presentacion de una solicitud
internacional de patente. Por lo tanto, solo en virtud de la interpretacion amplia de dicho concepto
adoptada por la EUIPO se examind el derecho de prioridad reivindicado por la recurrente en el marco
de su solicitud posterior de dibujos o modelos. Por consiguiente, como sefala la EUIPO en el escrito
de contestacion, la argumentacion de la recurrente no le procura ningiin beneficio y debe desestimarse.

En cualquier caso, procede subrayar que, segtn la definicion dada en el articulo 2, inciso i1), del PCT,
«las referencias a una “patente” deberan entenderse como referencias a patentes de invencidn,
certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad [...]». De ello se deduce que las
solicitudes de patente presentadas en virtud del PCT engloban los modelos de utilidad, como sefialo la
Sala de Recurso en el punto 16 de la resolucion impugnada.

Es cierto que, como sostiene fundadamente la recurrente, ello no supone que los conceptos de
«patente» y de «modelo de utilidad» sean idénticos, como tampoco que el concepto de «modelo de
utilidad» comprenda el de «patente».

A este respecto, procede seialar que, a tenor del articulo 3, apartado 1, del PCT, se podran presentar
solicitudes para la proteccion de las invenciones en cualquier Estado contratante como solicitudes
internacionales en virtud de ese Tratado. Por otra parte, con arreglo al articulo 2, inciso 1), de este
ultimo, «las referencias a una “solicitud” deberan entenderse como referencias a las solicitudes de
patentes de invencion, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o
certificados de adicion, certificados de inventor de adicion y certificados de utilidad de adicién». Asi
pues, resulta que el PCT no distingue en funcion de los diferentes derechos con arreglo a los cuales los
distintos Estados designados conceden la proteccion de la invencion.

En estas circunstancias, para no excluir de manera injustificada una parte de las solicitudes de modelo
de utilidad, la interpretacion extensiva de la EUIPO permite aceptar todas las solicitudes
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internacionales de patentes presentadas en virtud del PCT como base de un derecho de prioridad,
evitando con ello que se impida la proteccion legal de los derechos de propiedad industrial a los que se
refiere el PCT. De este modo, aunque las solicitudes internacionales de patente pueden generar un
derecho de prioridad para los dibujos o modelos en virtud del articulo 41 del Reglamento n.° 6/2002,
ello no las transforma en solicitudes de modelo de utilidad ni las somete automaticamente a las normas
concebidas para estas ultimas.

A la vista de las consideraciones anteriores, es preciso sefialar que, aunque el tenor del articulo 41,
apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002 no se refiera expresamente a la reivindicacion de un derecho de
prioridad basado en una patente, la Sala de Recurso tom6 fundadamente en consideracion, en el marco
de dicho articulo, las solicitudes internacionales de patente. Esta interpretacion amplia de dicha
disposicion resulta conforme con el sistema del PCT, que consiste en garantizar, ante una solicitud
internacional, una proteccion equivalente de los modelos de utilidad y de las patentes.

De ello se deduce que la Sala de Recurso no incurri6 en error al considerar que la reivindicacion del
derecho de prioridad basado en la solicitud internacional de patente presentada por la recurrente en
virtud del PCT estaba regulada por el articulo 41, apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002 por lo que
respecta a la cuestion de si un derecho de prioridad puede basarse en tal solicitud internacional de
patente.

Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en que no se tuvo en cuenta el articulo 4,
seccion C, apartado 1, del Convenio de Paris para la determinacion del plazo de prioridad

Mediante la segunda parte del segundo motivo, la recurrente considera que, al no ser aplicable en el
caso de autos el plazo de seis meses previsto en el articulo 41, apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002,
la Sala de Recurso deberia haber recurrido a las normas del Convenio de Paris, el cual, en su articulo 4,
seccion C, apartado 1, prevé un plazo de doce meses para un derecho de prioridad basado en una
solicitud de patente.

—  Sobre la pertinencia del Convenio de Paris para la interpretacion del articulo 41 del Reglamento

n.”6/2002

La recurrente se opone a la interpretacion del Reglamento n.® 6/2002 realizada por la Sala de Recurso,
segun la cual los requisitos para la reivindicacion de un derecho de prioridad vienen establecidos de
manera exhaustiva por ese Reglamento y reflejan las disposiciones del Convenio de Paris, de modo que
no procede remitirse a este ultimo.

La recurrente estima que, como el Reglamento n.° 6/2002 no contiene una disposicion clara relativa a
los requisitos que permiten invocar un derecho de prioridad sobre la base de la presentacion de una
solicitud internacional de patente, las disposiciones del Convenio de Paris deberian tenerse en cuenta
en el marco del procedimiento de registro ante la EUIPO.

La EUIPO rebate las alegaciones de la recurrente. Considera que el Reglamento n.® 6/2002 aplica
correctamente las reglas pertinentes del Convenio de Paris sobre dibujos y modelos. Afiade que el tenor
univoco del articulo 41, apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002 expresa claramente la voluntad del
legislador de la Union de establecer, para las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios, una
regulacion exhaustiva en lo que atafie al plazo de reivindicacion de prioridad. De ello deduce que una
aplicacion directa o por analogia del Convenio de Paris no es necesaria ni apropiada.

A este respecto, procede recordar que, segin reiterada jurisprudencia, la interpretacion de una
disposicion del Derecho de la Unidn requiere tomar en consideracion no solamente su tenor literal, sino
también el contexto en el que se inscribe, asi como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del
que forma parte. La génesis de una disposicion de Derecho de la Unidén también puede revelar
elementos pertinentes para su interpretacion (véase la sentencia de 11 de noviembre de 2020,
EUIPO/John Mills, C-809/18 P, EU:C:2020:902, apartado 55 y jurisprudencia citada).

Procede sefialar que el tenor del articulo 41, apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002 no prevé la
situacion en la que se presenta una solicitud de dibujo o modelo reivindicando un derecho de prioridad
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basado en una solicitud de patente, por lo que tampoco regula el plazo para reivindicar la prioridad en
esa situacion.

En consecuencia, contrariamente a lo que parece alegar la EUIPO, el articulo 41, apartado 1, del
Reglamento n.® 6/2002 no regula de manera exhaustiva la cuestion del plazo dentro del cual puede
reivindicarse una prioridad en el marco de una solicitud posterior de dibujo o modelo.

Por lo que respecta a la génesis del articulo 41, apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002, procede sefialar

que los pasajes de los trabajos preparatorios del citado Reglamento relativos al derecho de prioridad
pretenden adecuar este al Convenio de Paris en lo relativo al derecho de prioridad y a su plazo [véase
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el disefio comunitario, de 3
de diciembre de 1993, COM(93) 342 final-COD 463, exposicion de motivos, parte II, titulo IV,
seccion 2].

La relacidon entre el derecho de prioridad previsto en el articulo 41, apartado 1, del Reglamento
n.° 6/2002 y el Convenio de Paris se refleja también en el propio tenor de esta disposicion, que concede
un derecho de prioridad a «quien hubiere presentado regularmente una solicitud de registro [...] en o
para los Estados miembros del Convenio de Paris, o del Acuerdo por el que se establece la
Organizacion Mundial del Comercio [...]». Esta referencia permite concluir que el articulo 41 del
Reglamento n.° 6/2002 tiene como finalidad tener en cuenta la obligacion establecida por el Convenio
de Paris, que incumbe a los miembros de la OMC, de respetar las prioridades derivadas de la
presentacion de una solicitud regular de proteccién en uno de los Estados Partes de uno de esos
Convenios.

En efecto, dado que la Union, como miembro de la OMC, es parte del Acuerdo ADPIC, esta obligada
a interpretar su normativa sobre propiedad intelectual, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de
la finalidad del citado Acuerdo. Pues bien, el articulo 2, apartado 1, del Acuerdo ADPIC dispone que,
en lo que respecta a las partes II, IIl y IV de dicho Acuerdo, los Estados Partes cumpliran los articulos
1 a 12y 19 del Convenio de Paris (véase, por lo que respecta al Derecho de marcas, las sentencias de
16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, apartado 42 y jurisprudencia
citada, y de 11 de noviembre de 2020, EUIPO/John Mills, C-809/18 P, EU:C:2020:902, apartado 64).
Esta constatacion, establecida por la jurisprudencia en el contexto del Derecho de marcas, es
extrapolable al Derecho de los dibujos y modelos, puesto que, como se desprende de la exposicion de
motivos de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el disefio
comunitario de 3 de diciembre de 1993, COM(93) 342 final-COD 463, las normas sobre el derecho de
prioridad del Reglamento n.° 6/2002 fueron redactadas, en particular, de modo andlogo a las
disposiciones casi idénticas de la propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria.

Por otra parte, procede recordar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia segun la cual, aunque la
Unidn no sea parte contratante de un convenio internacional celebrado por sus Estados miembros, sino
que esté¢ obligada, en virtud de un tratado internacional del que es parte, a no obstaculizar las
obligaciones de los Estados miembros en virtud de ese convenio, los conceptos contenidos en el acto
de Derecho derivado de la Unidén deben interpretarse de tal manera que sean compatibles con dicho
convenio y con dicho tratado, teniendo también en cuenta el contexto en el que se inscriben tales
conceptos y la finalidad perseguida por las disposiciones del convenio pertinentes en materia de
propiedad intelectual, jurisprudencia que se aplica no solo en Derecho de marcas, sino también en otras
areas del Derecho de la propiedad intelectual (véanse, en ese sentido y por analogia, las sentencias de
15 de marzo de 2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012:140, apartados 50 y 56, y de 15 de noviembre de
2012, Bericap Zarddastechnikai, C-180/11, EU:C:2012:717, apartados 69 y 70).

En relacion con el derecho de prioridad, debe sefialarse que este derecho tiene su origen en el articulo
4 del Convenio de Paris [véase, por lo que respecta al derecho de prioridad previsto en el articulo 29
del Reglamento (CE) n.® 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria
(DO 1994, L 11, p. 1), la sentencia de 15 de noviembre de 2001, Signal Communications/OAMI
(TELEYE), T-128/99, EU:T:2001:266, apartado 37].

De ello se deduce que, por lo que respecta a la interpretacion del articulo 41, apartado 1, del
Reglamento n.° 6/2002, deben tenerse en cuenta las disposiciones del Convenio de Paris.
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Por tanto, la recurrente sostiene fundadamente que, dado que el plazo de prioridad derivado de una
solicitud internacional de patente anterior no estd previsto en el Reglamento n.° 6/2002, procede
recurrir a la normativa subyacente a este, a saber, el Convenio de Paris, del que deben tenerse en
cuenta, como referencia para la interpretacion de dicho Reglamento y con caracter complementario, las
disposiciones relativas a la determinacioén del plazo de reivindicacion de la prioridad basada en la
presentacion de una solicitud de patente en el marco de una solicitud posterior de dibujo o modelo.

Por ultimo, procede observar que, aun admitiendo la Sala de Recurso, por las mismas razones que la
recurrente, que el Convenio de Paris se aplicaba mutatis mutandis a la Union Europea, considerd en
este contexto que no existia ninguna primacia de ese Convenio sobre las disposiciones del Reglamento
n.° 6/2002, debido a que este tltimo no constituia un arreglo particular en el sentido del articulo 19 del
citado Convenio, y que la oponibilidad de un derecho de prioridad debe apreciarse inicamente a la luz
del citado Reglamento.

Pues bien, en cuanto a la cuestion del plazo de prioridad en circunstancias como las del caso de autos,

no se trata de una cuestion de primacia del Convenio de Paris sobre el Reglamento n.® 6/2002. En
efecto, como se desprende de los apartados 56 y 57 anteriores, el recurso a este Convenio tiene por
objeto colmar una laguna de dicho Reglamento, que guarda silencio sobre el plazo de prioridad
derivado de una solicitud internacional de patente.

- Sobre el plazo de prioridad derivado de una solicitud internacional de patente de conformidad
con el articulo 4 del Convenio de Paris

La recurrente invoca lo dispuesto por el articulo 4 del Convenio de Paris, en particular el articulo 4,
seccion C, apartado 1. Del hecho de que la solicitud de prioridad se refiera, en el caso de autos, a una
solicitud presentada en virtud del PCT vy, por tanto, a una solicitud de patente de invencidon en el
sentido del articulo 4, seccidon A, apartado 1, del Convenio de Paris, la recurrente deduce que el plazo
de prioridad aplicable a la presentacion de su solicitud multiple de registro de dibujos o modelos es de
doce meses, de conformidad con el articulo 4, seccion C, apartado 1, del Convenio de Paris.

La EUIPO replica, en esencia, que la recurrente no demuestra que el Convenio de Paris contenga
normas relativas al plazo controvertido. Por una parte, no invoca ninguna disposicion del Convenio de
Paris que regule especificamente la reivindicacion, en el marco de una solicitud de dibujo o modelo, de
una prioridad basada en una solicitud de patente anterior y, por otra parte, dicho Convenio no establece
una norma general aplicable a todas las situaciones de solicitud posterior posibles.

Segun la EUIPO, el Convenio de Paris regula Unicamente dos situaciones en las que puede
reivindicarse la prioridad de un derecho de proteccion en el marco de la solicitud posterior de un
derecho de proteccion de naturaleza diferente. Considera que ambas situaciones se rigen por el articulo
4, seccion E, de dicho Convenio y que, en ambos casos, el plazo depende de la naturaleza de la
solicitud posterior.

A este respecto, consta que la recurrente reivindica, en el marco de una solicitud de dibujo o modelo,
un derecho de prioridad basado en una solicitud internacional de patente anterior.

Pues bien, segtn el articulo 4, seccion C, apartado 1, del Convenio de Paris, los plazos de prioridad
aplicables dependen de la naturaleza del derecho de que se trate. Suponiendo que la solicitud posterior
y la solicitud en la que se basa la reivindicacion del derecho de prioridad tengan el mismo objeto, el
plazo de prioridad es, segin esta disposicion, de doce meses para la patente y el modelo de utilidad,
mientras que es de seis meses para el dibujo o modelo.

Como sefiala acertadamente la EUIPO, el Convenio de Paris no contiene ninguna norma expresa sobre
el plazo de prioridad aplicable a una situacién en la que la solicitud posterior se refiere a un dibujo o
modelo cuando la reivindicacion de prioridad se basa en una solicitud internacional de patente anterior.

La EUIPO también sefiala fundadamente que, en su articulo 4, seccion E, apartado 1, el Convenio de
Paris contiene una norma que establece que el plazo de prioridad fijado para el derecho posterior es

determinante si ese derecho posterior es un dibujo o modelo y si el derecho anterior es un modelo de
utilidad.
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En cambio, en lo que atafie al articulo 4, seccion E, apartado 2, del Convenio de Paris, que dispone
que la presentacion de una solicitud de patente puede servir de base y fundamentar un derecho de
prioridad respecto de la presentacion posterior de un modelo de utilidad y viceversa, procede sefialar
que esta disposicion no ofrece ninguna indicacioén en cuanto al plazo de prioridad, contrariamente a lo
que parece sugerir la EUTPO.

Se plantea entonces la cuestion de si el articulo 4, seccion E, apartado 1, del Convenio de Paris, como
unica norma expresa referente al supuesto de dos solicitudes sucesivas relativas a derechos a los que
corresponden plazos de prioridad diferentes, refleja una regla general segin la cual el plazo de
prioridad derivado de la naturaleza del derecho posterior es determinante o si, por el contrario, se trata
de una excepcion a una regla general segiin la cual es la naturaleza del derecho anterior la que
determina la duracion del plazo de prioridad.

La recurrente, fundamentandose en dos autos del Bundespatentgericht (Tribunal Supremo de
Propiedad Industrial) de 10 de noviembre de 1967 y en una serie de articulos de doctrina alemanes,
afirma que, por lo que se refiere al plazo de prioridad, procede basarse en el derecho anterior en el caso
de prioridades reivindicadas para derechos de proteccion de naturalezas diferentes. En dichos autos, el
Bundespatentgericht (Tribunal Supremo de Propiedad Industrial) cita, en particular, el Memorandum
sobre el Acta Adicional de Bruselas (Denkschrift zur Briisseler Zusatzakte), un documento explicativo
de 1903 sobre la revision, durante la Conferencia de Bruselas de 1900, del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial de 1883, del que se desprende que la logica interna de las
prioridades internacionales consistia en permitir a quienes pretendian obtener la proteccion
internacional de derechos industriales actuar por etapas, al supeditar la solicitud en otros Estados al
éxito de la primera solicitud, normalmente nacional. Segun el citado documento, el plazo del derecho
de prioridad basado en una patente tuvo que ampliarse de seis a doce meses desde esta perspectiva, ya
que, en particular en Alemania, la primera fase del examen de la posibilidad de proteccion de una
patente duraba ya, por si sola, siete meses.

De la logica inherente al sistema de prioridades se desprende que, por regla general, es la naturaleza
del derecho anterior la que determina la duracion del plazo de prioridad. A este respecto, procede
senalar que la razén por la que, con arreglo al articulo 4, seccion C, apartado 1, del Convenio de Paris,
el plazo de prioridad aplicable a las patentes y a los modelos de utilidad es mas largo que el aplicable a
los dibujos o modelos y a las marcas resulta de la naturaleza mas compleja de las patentes y los
modelos de utilidad. En efecto, dado que, segun el articulo 4, seccion C, apartado 2, del Convenio de
Paris, el plazo de prioridad comienza a correr desde la presentacion de la primera solicitud y el
procedimiento de registro de las patentes o de los modelos de utilidad es mas largo que el de los
dibujos o modelos o las marcas, el derecho de prioridad resultante de la presentacion de una solicitud
de patente o de modelo de utilidad podria expirar si se aplicara el mismo plazo, relativamente corto, a
todos los derechos que pudieran generar un derecho de prioridad. Pues bien, el derecho de prioridad
deberia proporcionar la ventaja de permitir que el solicitante evaluara, sobre la base de la solicitud
anterior de patente presentada en un Estado, las posibilidades de obtener una proteccion para la
invencion de que se trate, antes de tratar de obtener, en su caso mediante una solicitud posterior, la
proteccion en otro Estado, realizando los tramites y preparativos necesarios € incurriendo en los
correspondientes costes y formalidades. A este respecto, por lo que atafie a las marcas, el Tribunal ya
ha recordado que los redactores del Convenio de Paris quisieron permitir que una persona sujeta al
Derecho de uno de los Estados Partes de dicho Convenio, ante la imposibilidad de presentar
simultdneamente una marca en todos esos Estados, pueda solicitar su registro consecutivamente en
dichos Estados, dando asi una dimensién internacional a la proteccion obtenida en uno de ellos sin
necesidad de multiplicar las formalidades que deben cumplimentarse (sentencia de 15 de noviembre de
2001, TELEYE, T-128/99, EU:T:2001:266, apartado 38).

Ademas, resulta coherente que la naturaleza del derecho anterior determine la duracion del plazo de
prioridad, puesto que, como declar6 el Tribunal en el contexto del Derecho de marcas (sentencia de 15
de noviembre de 2001, TELEYE, T-128/99, EU:T:2001:266, apartado 42), es la solicitud de registro de
ese derecho anterior la que genera el derecho de prioridad. Por otra parte, el plazo de prioridad
comienza a correr a partir de la fecha de presentacion de dicha solicitud. Si el propio nacimiento del
derecho de prioridad y el inicio del plazo de dicho derecho dependen del derecho anterior y de la
solicitud de registro de este ultimo, es ldgico que la duracion del derecho de prioridad dependa también
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del derecho anterior. En cambio, ningiin elemento permite presumir que la duracion del derecho de
prioridad dependa, por regla general, del derecho posterior.

Confirman este extremo los trabajos preparatorios de la primera revision del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial de 1883, que tuvo lugar en 1900. En efecto, de los materiales y
de las actas de la conferencia reunida en Bruselas del 1 al 14 de diciembre de 1897 y del 11 al 14 de
diciembre de 1900, en particular de una vision de conjunto del punto 1 del informe presentado por la
delegacion alemana durante la reunion preparatoria de 1 de diciembre de 1897, del acta de la cuarta
sesion de 7 de diciembre de 1897 y del acta de la segunda sesion de 12 de diciembre de 1900 (véanse
las Actas de la Conferencia reunida en Bruselas del 1 al 14 de diciembre de 1897 y del 11 al 14 de
diciembre de 1900, Union Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial, Berna, 1901; en
lo sucesivo, «actas de la Conferencia de Bruselasy», respectivamente p. 169, pp. 209 a 212 y pp. 379 a
382), se desprende que el plazo de prioridad fue prolongado de seis a doce meses para el derecho de
prioridad basado en una patente debido a que el examen previo al que estaban sujetas las solicitudes de
patente segun las normativas alemana, austriaca y hungara exigia mas tiempo. Por ello, tales Estados se
consideraban imposibilitados para adherirse a dicho Convenio debido a la duracién, en su opinién
demasiado breve, del plazo de prioridad de las patentes, ya que la duracion del examen previo superaba
casi siempre la del plazo de prioridad (véanse las actas de la Conferencia de Bruselas, p. 37). La
prolongacion del plazo de prioridad para las patentes fue propuesta por la Oficina Internacional de la
Unién Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial «para tener en cuenta las necesidades
particulares de los paises en los que se lleva a cabo el examen previo» (véanse las actas de la
Conferencia de Bruselas, p. 144) y, a continuacion, fue aceptada y aplicada por el articulo 1, punto II,
del acta adicional de 14 de diciembre de 1900 que modificd el Convenio de 20 de marzo de 1883
(véanse las actas de la Conferencia de Bruselas, p. 410).

La totalidad de esos elementos confirma que, segun la concepcidon que dio lugar al sistema de plazos
de prioridad, el derecho anterior es determinante para la duracion del plazo de prioridad.

Ademas, el hecho de que el articulo 4, seccion E, apartado 1, del Convenio de Paris se presente como
una regla especial que constituye una excepcion al principio segln el cual, para establecer la duracion
del plazo de prioridad, es determinante la naturaleza del derecho anterior resulta del propio tenor de
esta disposicion. En efecto, la palabra «cuando», que, en el contexto de dicha disposicion, significa «en
caso de que», indica que esta regla solo es aplicable en el supuesto expresamente enunciado.
Asimismo, la formulacidon taxativa expresada por los términos «solo sera» indica el caracter
excepcional de la determinacion de la duracion del plazo de prioridad en relacion con el derecho
posterior, a saber, los dibujos 0 modelos, como excepcion a la regla general.

La naturaleza de excepcion del articulo 4, seccion E, apartado 1, del Convenio de Paris se desprende
asimismo de un andlisis historico, que revela que el articulo 4, seccion E, de dicho Convenio fue
pensado para ser aplicado exclusivamente a los modelos de utilidad. El articulo 4, seccion E, del
Convenio de Paris fue adoptado en 1925. La introduccion de esta norma relativa a los modelos de
utilidad resultd oportuna después de que, en 1911, se hubiera ampliado el 4mbito de aplicacion del
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, de 1883, para incluir en él dichos
modelos de utilidad, haciéndolos figurar en la enumeracion de los derechos de propiedad industrial
cuya proteccion garantizaba el mencionado Convenio en virtud de su articulo 2 (actualmente articulo 1,
apartado 2, del Convenio de Paris). La inclusion, en 1925, de la citada secciéon E en el articulo 4
permitia evitar que un modelo de utilidad publicado desde hacia tiempo, al que hubiera sido aplicable
el plazo de doce meses previsto en el articulo 4, seccion C, apartado 1, del Convenio de Paris, fuera
objeto de una nueva solicitud de registro como dibujo o modelo.

Por tanto, la recurrente sostiene fundadamente que la diferencia de trato prevista en el supuesto
particular del articulo 4, seccion E, apartado 1, del Convenio de Paris entre patentes y modelos de
utilidad obedece, entre otras cosas, a la diferente duracién de sus respectivos procedimientos de
registro, ya que los modelos de utilidad se registran y publican tras un examen formal sucinto, mientras
que las solicitudes de patentes no se publican generalmente antes de la expiracion del plazo de
prioridad de doce meses. Asi pues, esta seccion no deberia producir efectos mas alla de los casos que
implicaban modelos de utilidad, contrariamente a lo que parece sugerir la EUIPO, que propone aplicar
a la presentacion de una solicitud internacional de patente el plazo de seis meses previsto en el articulo
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41 del Reglamento n.° 6/2002 para la presentacion de una solicitud de modelo de utilidad, plazo que,
segun la EUIPO, refleja fielmente el articulo 4, seccion E, del Convenio de Paris.

Por lo que respecta a la sucesion, como en el caso de autos, de una solicitud de patente anterior y de
una solicitud de dibujo o modelo posterior, la recurrente alega fundadamente que el objetivo que
subyace al articulo 4, seccion E, apartado 1, del Convenio de Paris no atafie a las solicitudes de
patentes. En efecto, el riesgo de que una patente publicada desde hace tiempo sea objeto de una nueva
presentacion como dibujo o modelo es casi inexistente, lo que confirma el presente asunto, en el que la
recurrente habia presentado la solicitud de patente PCT/EP. 2017/077469 ante la OEP el 26 de octubre
de 2017, mientras que el articulo 93, apartado 1, del Convenio sobre Concesion de Patentes Europeas,
de 5 de octubre de 1973, no prevé una publicacion hasta dieciocho meses después de la fecha de
presentacion de la solicitud.

Es preciso sefialar que las alegaciones formuladas por la EUIPO para sostener la posicion contraria no
pueden desvirtuar la conclusion de que la regla general que subyace al Convenio de Paris es que la
naturaleza del derecho anterior es decisiva para determinar la duracidon del plazo de prioridad. En
particular, la EUIPO no formula ninguna alegacion que sirva para acreditar que la regla especial creada
para los modelos de utilidad deba aplicarse también a las patentes.

Por consiguiente, procede concluir que la Sala de Recurso incurri6 en error al considerar que el plazo
aplicable a la reivindicacion, por la recurrente, de la prioridad de la solicitud internacional de patente
PCT/EP. 2017/077469 para el conjunto de los doce dibujos o modelos cuyo registro solicito era de seis
meses.

Por lo tanto, procede estimar el segundo motivo.

Del conjunto de consideraciones anteriores resulta, sin que sea necesario examinar el primer motivo
invocado por la recurrente, que el recurso debe estimarse en la medida en que tiene por objeto la
anulacion de la resolucion impugnada y desestimarse en todo lo demas.

Costas

A tenor del articulo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto
desestimadas sus pretensiones serd condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra parte. Los
gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se
consideraran costas recuperables, con arreglo al articulo 190, apartado 2, de dicho Reglamento de
Procedimiento. En el presente asunto, por haber sido desestimadas, en lo fundamental, las pretensiones
formuladas por la EUIPO, procede condenarla en costas conforme a lo solicitado por la recurrente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
decide:

1) Anular la resolucion de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual
de la Union Europea (EUIPO) de 13 de junio de 2019 (asunto R 573/2019-3).

2) Desestimar el recurso en todo lo demas.

3) Condenar en costas a la EUIPO.

Collins De Baere Steinfatt

Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 14 de abril de 2021.



Firmas

*  Lengua de procedimiento: aleméan.



