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L.- Justificacion del estudio: ;por qué se produce la proteccion del diseio
industrial?

La creatividad' e innovacion® son dos términos recurrentemente empleados para deli-
near las politicas de inversion no s6lo de los ejecutivos o gobiernos en orden a nutrir una

1 El término ‘creatividad’ puede enfocarse desde diversas perspectivas: desde aspectos psicologicos, socia-
les y genio-capacidad. Dice la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Vol. 3. Madrid: Aguilar SA
ediciones, 1974. p. 206: “;qué es creatividad? A pesar de la enorme cantidad de investigaciones que sobre este
tema se han llevado a cabo durante los Gltimos ahos, todavia existe hoy, como en el pasado, un gran desacuer-
do acerca de lo que se debe entender por creatividad. La definicion mas comin la hace coincidir con la capa-
cidad de aportar algo hasta entonces inexistente, pero no pocos autores sostienen que no se trata de una capa-
cidad, sino de un proceso o procesos psicoldgicos por medio de los cuales se crean nuevos y (tiles productos.
Para otros, incluso, la creatividad no es el proceso, sino el producto” (el subrayado es de nuestra autoria). Cfr.,
en <http://www.cotec.es/index.jsp?seccion=17&id=200602230001>, documento de estudio n® 30 intitulado
Creatividad e innovacion en la prdctica empresarial (2005): “el fendbmeno de la creatividad ha sido profusa-
mente analizado con multiples y diferentes enfoques en la literatura, desde su base psicologica, su componen-
te artistico o su caracter en ocasiones (nico o genial, hasta la “mecénica” mas o menos rutinaria dirigida a faci-
litar la resolucion de problemas y basada en la creatividad. Pero el hecho creativo, ademas, constituye una parte
esencial del proceso de innovacion, por lo que la actividad creativa es también imprescindible en toda empre-
sa cuya competitividad se apoya en la actividad innovadora”.

2 Innovacidn viene a concebirse por la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Vol. 6. Madrid:
Aguilar SA ediciones, 1974, en p. 64: “la innovacion como el proceso por el que se introducen en el sistema
econdmico nuevos productos y técnicas. El resultado de una innovacion con éxito es la posibilidad de hacer
algo, que no era posible hacer antes. al menos no tan bien o tan econémicamente. Segiin Shumpeter (1912), el
resultado de la innovacion es la aparicion de una nueva funcion de produccion, una alteracion del conjunto de
posibilidades que define lo que es posible producir y como”. En este marco de actuacion, hay que tener pre-
sente la Resolucion de la Direccion General de Tributos nim. 728/2005, de 29 de abril de 2005 (JT 2005/613),
donde se dispone la deduccion por actividades de investigacion cientifica e innovacion tecnoldgica; proporcio-
nandose el concepto de innovacion tecnologica al decir que “el art. 35 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, en adelante TRLIS, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo,
(BOE de 11 de marzo), regula la deduccion por actividades de investigacion, desarrollo e innovacion tecnolo-
gica (...) en el apartado 2 de dicho articulo, se considera innovacion tecnologica ‘la actividad cuyo resultado
sea un avance tecnologico en la obtencion de nuevos productos o procesos de producciéon o mejoras sustancia-
les de los ya existentes (el subrayado es de nuestra autoria). Se consideraran nuevos aquellos productos o pro-
cesos cuyas caracteristicas o aplicaciones, desde el punto de vista tecnologico, difieran sustancialmente de las
existentes con anterioridad. Esta actividad incluira la materializacion de los nuevos productos o procesos en un
plano, esquema o disefio, asi como la creaciéon de un primer prototipo no comercializable y los proyectos de
demostracion inicial o proyectos piloto, siempre que los mismos no puedan convertirse o utilizarse para apli-
caciones industriales o para su explotacion comercial. También se incluyen las actividades de diagnostico tec-
nologico tendentes a la identificacion, la definicion y la orientacion de soluciones tecnoldgicas avanzadas rea-
lizadas por las entidades a que se refiere el parrafo b). 1° siguiente, con independencia de los resultados en que
culminen (...)".
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infraestructura de investigacion y de competitividad, sino que también es utilizada por
los diversos agentes u operadores del mercado, entre estos, las grandes empresas o
PYME:s. Los elementos que integran dicha creatividad e innovacion son diversos, si bien
es la creacidn de la forma de los objetos o productos lo que nos interesa como clave de
estudio en este trabajo: el disefio industrial’.

.- Hoy dfa, resulta constante el planteamiento®, -que por otro lado es cierto-, de que
el ‘éxito’ o el ‘fracaso’ comercial de un producto, de un objeto, reside no sélo en su cua-
lidad propia desde la optica de su funcionalidad o utilidad, sino a su vez en el disefo’
mediante el cual se pone a disposicion del consumidor® o usuario, que es reflejo o tra-

Aplicada la innovacion al disefo y sobre el estado de la cuestion, en general, sehala: MACIAS MARTIN,
José. “Estudio monogréfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica del disefio industrial”. En
Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ.
Barcelona: Grupo espafol de la AIPPI, 2005. p. 653: “la innovacion basada en el disefio, precisamente porque
se desarrolla dentro del margen de libertad del disehador frente a la necesidad impuesta por la funcionalidad del
producto, estd menos condicionada que la innovacion técnica, generalmente requiere inversiones menos eleva-
das, y sin embargo es tremedamente efectiva desde el punto de vista comercial. Es por ello un arma competiti-
va especialmente adaptada a las circunstancias de nuestro parfs, tecnoldgicamente dependiente pero no deficita-
rio en creatividad, para competir en mercados que hoy son transnacionales, sujetos a un doble proceso de inte-
gracion y de globalizacion”.

3 Resulta recomendable observar las conclusiones y estudios empiricos mediante encuestas y muestras reco-
gidos en el Estudio del impacto econdmico del Diseiio en Espaiia 2005, mayo 2006, elaborado por el DDI
(Sociedad  Estatal para el desarrollo del diseho y la innovacion), acceso en
<http://www.ddi.es/media/docs/Impacto.del.Diseno.pdf>, dicho estudio -se declara en su predmbulo- se enmar-
ca en la actual politica de diseno del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: por un lado, los resultados
obtenidos nos proporcionan informacion a tener en cuenta en la planificacion de futuras lineas de actuacion en
el ambito de la innovacion y de politica de la PYME en general y, por otro lado, sirven de evaluacion del impac-
to de los programas desarrollados hasta ahora. En definitiva, lo buscado con este estudio -por otra parte elo-
giable en su propdsito- es sensibilizar a un mayor niimero de empresas sobre la importancia y el valor estraté-
gico que el diseiio tiene para la competitividad. Y esta enunciacion se entiende mas cuando acudimos a la p.
33 del trabajo, donde se nos da una conceptualizacion de qué se entiende por ;Diseno?: “el diseho es una dis-
ciplina global que proporciona maltiples beneficios: permite un desarrollo planificado de productos y servicios,
centrados en las necesidades y expectativas del usuario (incluidas las estéticas) y utilizando la creatividad para
alcanzar soluciones factibles, innovadoras, comercialmente viables y economicamente rentables. Su aplicacion
sistematica en las distintas 4reas de negocio refuerza y da coherencia a la formulacion de la estrategia corpora-
tiva. Es un factor clave para la empresa puesto que, bien gestionado, contribuye a la productividad, la innova-
cion, la internacionalizacion y la competitividad. A escala agregada, contribuye a la marca-pafs y repercute en
la calidad de vida de las personas mediante la concepcion de mejores productos, procesos y servicios”.

4 Baste observar la acumulacion de noticias dirigidas a reclamar una mayor inversion en I+D como objeti-
vo prioritario para las empresas y su evolucion en el mercado, asi ESTEVE DE DIEGO, M". Elisa. “Buenas
perspectivas para subirse al barco del I+D+i”. N° 143. Boletin Informativo, Fundacion de Estudios Bursatiles
y Financieros, diciembre, 2005. p. 12, expresa: “hoy dia hablar del [+D+i, y de la necesidad imperiosa de que
nuestras empresas se embarquen en este tipo de proyectos, se ha convertido en algo habitual, que para muchos
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puede resultar un tema repetitivo e incluso aburrido. El entorno globalizado, la necesaria flexibilidad, la lucha
diaria por conseguir la ansiada competitividad, (...) son conceptos que desde hace afios vienen repitiéndose una
y otra vez (...) Sin embargo, no todo debe quedarse en palabras, es hora de pasar a la accion y dinamizar el teji-
do empresarial, incorporando el I+D+i a la estrategia competitiva de nuestras empresas y fortalecer la cultura
cientifica y tecnologica de la sociedad. Notar que en este aspecto seguimos a la zaga de nuestros vecinos euro-
peos, que nos llevan una gran ventaja al respecto (...) el desarrollo e implantaciéon de proyectos de este tipo
suponen fuertes inversiones para éstas y, desgraciadamente, muchas de ellas no poseen el soporte econdmico
necesario para afrontar las cuantias, lo que ocasiona que emprendan escasos proyectos enfocados a la innova-
cion y el desarrollo tecnologico. Esta problematica constituye una de las mayores carencias, puesto que que
limita el ascenso de la empresa en el mercado, luego su posicionamiento frente a empresas del Sector peligra
ocasionando una falta de competitividad alarmante. En este sentido, desde Europa se dedican fondos a cada pais
para incentivar las actividades propias de Investigacion y Desarrollo Tecnoldgico”. Por su lado, ORTEGA
CHOCOMELI M. A. “Perspectivas para la I+D+i en la Unién Europea para el periodo 2007-2013”. N° 146.
Fundacion de Estudios Bursatiles y Financieros, marzo, 2006. p. 12, destaca que “segtin la Comision Europea,
los objetivos estratégicos de la politica de cohesion econdmica y social para el nuevo periodo deben reorien-
tarse hacia el impulso de las nuevas politicas de la sociedad del conocimiento, la innovacion, la investigacion
y el desarrollo (...) De hecho, el informe R&D Scoreboard 2005 de la Comision Europea, apunta datos revela-
doras al respecto, tales como que el I+D de las 500 principales empresas europeas se incrementd un 0,70% en
el 2004, mientras que las 500 principales empresas no europeas lo incrementaron un 6,9% en el mismo ejerci-
cio (...) la pobre inversion en I+D es, de hecho, el talon de Aquiles europeo”. En definitiva y siguiendo a POZO
GOMEZ, J. M. “La reforma fiscal: Gltimas novedades respecto al tratamiento de las deducciones fiscales por
I+D”. N° 147. Fundacion de Estudios Bursétiles y Financieros, abril 2006. pp. 12 y 13, espec., p. 12, precisa
acertadamente que “la I+D+i es un factor clave de la diferenciacion de productos y procesos de produccion,
representando ésta a su vez una ventaja competitiva fundamental en el contexto en el que nos encontramos. Y
ese contexto es el de un pafs, como Espafa, con gran presencia de sectores manufactureros en los que se fabri-
can productos sin apenas valor ahadido, y una época de globalizacion, en la que la tendencia marcada, entre
otros, por la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) y la propia Union Europea, es la de eliminar las tra-
bas al comercio internacional. As{ pues, resulta vital para las empresas concienciarse de la importancia de la
I+D+i, e impulsar proyectos de I+D+i (...)".

5 Para TORRENT, Rosalfa y MARIN, Joan M. Historia del Diseiio Industrial. Madrid: Ediciones Catedra,
2005. p. 13, “puede afirmarse que el disehio nace al mismo tiempo que el ser humano, puesto que desde que éste
comienza a elaborar los primeros instrumentos, desde un utensilio de cocina a uno de caza, ha prestado a tales
objetos una configuracion especial, una forma determinada que sirve a su funcion especifica, pero que ademas
es el resultado de una opcion personal del individuo que los ha construido o de las personas que han procura-
do su construccion. Esa opcion personal contribuye a diferenciar los objetos, que aun pudiendo servir para un
mismo fin, adquiriran aspectos diferentes”. Comenta sobre este particular: DE LA VEGA GARCIA, FL.
Proteccion del diserio en el Derecho Industrial y de la competencia. Madrid: Edersa, 2001. p. 18, “el derecho
como la obligacion de competir resultan inherentes a aquel operador econdmico, emerge como importante fac-
tor para toda empresa no sdlo el contenido intrinseco o propio de las prestaciones por ella ofertadas (frecuen-
temente concretadas en productos), sino también la forma o disposicion final (contenido extrinseco), tanto de
ellas (vgr. dibujos y modelos industriales) como de los elementos que las identifican en el mercado (signos dis-
tintivos), lo que puede representar en ocasiones un verdadero avance técnico respecto de determinados pro-
ductos (vgr. modelos de utilidad)”.

6 Manifiesta RODRIGUEZ DIAZ, Isabel. “El disefo industrial no registrado”. N° 255. RDM, 2005. p. 257,
“la estética es fundamental a la hora de tomar una decision de consumo, tanto cuando se trata de bienes que
aportan idéntica calidad, utilidad y precio, como de articulos que, usandose para una finalidad similar, el coste
varfa considerablemente, pues el arma principal con que cuentan los fabricantes para vender el més caro es, pre-
cisamente, el diseho”.
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duccidn del esfuerzo creativo y de innovacion del autor-creador.

Si acudimos a la historia mas proxima en torno a la conveniencia del disefio indus-
trial, hemos de situarla en la revolucion industrial del siglo XIX’, cuando la produccion
manual dio paso a estructuras y proyectos de objetos-productos fabricados por maquinas
para su produccidn repetitiva y en serie, esto es, industrial®. En un primer momento o
fase, los creadores fueron artesanos con inventiva que tuvieron éxito debido a las favo-
rables circunstancias econdémicas del momento y al uso de la maquina de vapor y elec-
tricidad.

El diseno alcanza, sin embargo, su mayor auge tras la depresion de 1930. En la actua-
lidad, el diseno industrial se ha extendido’ y prolongado a todas las economias. Las socie-

7 De acuerdo con TORRENT, Rosalia y MARIN, Joan M. Historia del Diserio Industrial. Op. ult. cit. p. 23,
“sin la posibilidad que ofrecen las maquinas de crear productos seriados e iguales, no podriamos hablar de rea-
lizaciones industriales y disefio. Ademas, no podemos separarlo de los fendmenos que acompanan al despegue
de la tecnologfa: la division del trabajo y el consumo masivo de productos. Debido a este tipo de condicionan-
tes, para hablar de los inicios del disefo industrial, debemos dirigirnos a Gran Bretana, donde se produjeron, ya
en la segunda mitad del siglo XVIII, una serie de cambios tecnoldgicos -pero también sociales y del sistema
productivo- que conmocionaron el mundo de la produccion objetual. Para nuestra historia, debemos aludir espe-
cialmente a los cambios tecnologicos, que redimensionaron las caracteristicas de los objetos de uso. Nunca
hasta ese periodo del siglo XVIII habfa habido un interés tan grande por la tecnologia”. Precisa, por su parte,
GOMEZ SEGADE, J. A. “Panoramica de la nueva Ley espaiiola de disefio industrial”. Tomo XXIV. Actas de
Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. p. 30, “su historia aparece ligada a la industria textil, y con sus
caracteristicas modernas se regulan por primera vez en Francia en el siglo XIX para proteger los modelos de
alta costura, extendiéndose luego a otros paises (...)”. Desde una dptica internacional, cfr., los apuntes que rea-
liza BOTANA AGRA, Manuel. “El Registro Internacional de Disefios Industriales y sus efectos en Espana”.
Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. pp. 108 y 109, en las primeras décadas
del siglo XX tomd cuerpo la idea de instaurar un instrumento juridico que comportara una reduccion y simpli-
ficacion de trdmites para obtener una proteccion simultanea de los dibujos y modelos industriales en varios pai-
ses; instrumento que se materializd en el Arreglo de la Haya, de 6 de noviembre de 1925, relativo al depdsito
internacional de dibujos y modelos industriales (...) permitia proteger sus modelos y dibujos en diversos pai-
ses a la vez, mediante un Gnico registro realizado en la Oficina Internacional de la OMPI (BIRPI antes del
Convenio constitutivo de la OMPI de 14 de julio de 1967) (...) Y desde el 23 de diciembre de 2003, el Acta que
esta vigente en Espana (ratificado el 4 de septiembre de 2003, BOE N° 297, de 12 de diciembre de 2003), sera
de aplicacion a los solicitantes de los Estados u Organizaciones Internacionales en los que rija la misma”.

8 Seglin TORRENT, Rosalia y MARIN, Joan M. Historia del Diserio Industrial. Op. cit. p. 13, “la palabra
‘diseno’, o dar forma a los objetos de uso, cambia su sentido cuando le anadimos el apellido de ‘industrial’. De
diseno industrial solo podemos hablar a partir de una época bien determinada: la que vive el proceso de indus-
trializacion y mecanizacion, pues el objeto del diseno industrial es aquel que se obtiene, exclusivamente, mer-
ced a la intervencion de la maquina. Este proceso se inicia en Inglaterra en el Gltimo tercio del siglo X VIII, aun-
que es en el XIX cuando comienza su expansion. Por tanto, es en este lugar y en este momento donde debemos
situar el principio de la historia del disefo industrial. (...) su concepto es tan amplio, sus implicaciones tantas,
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dades actuales se hallan inmersas en procesos productivos industriales, que derivan en
objetos seriados desde simples estructuras hasta productos mas complejos como los auto-
mdviles. Estos objetos son analizados minuciosamente por disehadores industriales, quie-
nes aplican, asumen e investigan la informacion proporcionada por estudios de mercado,
formulaciones, estudios anatomicos, factores culturales, entre otros, para poder configu-
rar y disehar productos adecuados al mercado y sus expectativas. Estos disefios que
requieren de un esfuerzo no sdlo inventivo sino, a su vez, econdmico que los soporten
han de recibir la tutela de la propiedad industrial desde una perspectiva legal.

En este arco de proposiciones, sabemos que los derechos de propiedad industrial
suponen uno de los activos mas preciados dentro del patrimonio de la empresa y uno de
los instrumentos mas eficaces en la conquista y supervivencia en el mercado', al mismo

que, con toda propiedad, no podemos sehalar la autonomia de esta disciplina hasta el siglo XX, cuando defini-
tivamente se separa de otras areas creativas que podrian considerarse, de algin modo, afines”. Relata respecto
a la aportacion del disefio espafiol: MERYNO BAYLOS, Pedro. “Disefio industrial. Una aproximacion al régi-
men protector”. Op. cit. p. 111: “... algunas de las grandes aportaciones del disefio a la industria espaiola des-
taca, entre otras muchas, la motocicleta COTA 247 disefada por Leopoldo Mila Sagnier (producida por MON-
TESA en 1968) considerada como la primera moto de trial del mundo, que ha sido imitada por modelos poste-
riores; o los fusiles de asalto CETME en sus distintos modelos, creados por el Centro de Estudios Técnicos
Materiales Especiales que ha sido incorporado a muchos ejércitos extranjeros... ”. Apunta, para el Derecho ita-
liano, BONELLI, Giacomo. “Industrial design e tutela del diritto di autore”. N° 4. Il Diritto di autore, octubre-
diciembre, 2003. pp. 506 y 507: “I’agettivo ‘industriale’ designa infatti ‘cio che & pertinente all’industria’; il ter-
mine ‘industria’ ha da suo canto, quale prima definizione, quella di ‘moderno modo di produrre merci su larga
scala, mediante macchinari mossi da energia non umana o animale, manovrati da lavoratori e richiedenti cos-
picui investimenti di capitale finanziario”.

9 LLOBREGAT HURTADO, M. L. “La proteccion de las creaciones de forma”. N° 240. RDM, 2001. pp.
543 a 621, espec., p. 544, explica “la problemética de la forma de los productos y su proteccion tiene su origen
en la llamada ‘segunda revolucion industrial’. En ella se produce una expansion del consumo motivada, en gran
medida, por factores tales como la generalizacion de la produccion en serie, el incremento de la tecnologia y el
desarrollo y expansion de nuevos modelos de organizacion de la produccion. En este contexto, la posibilidad
técnica de modelar la forma de los productos alcanza unos niveles extraordinarios y crea un interés por la forma
en s{ misma considerada. Asistimos en este periodo, que tiene su germen a finales del siglo pasado, al fenome-
no de la innovacion tecnoldgica y a la vez socio-cultural que lleva implicito, a los efectos que nos interesa des-
tacar aqui en relacion con nuestro estudio, una innovacion ornamental que se materializa en la posibilidad de
que el consumidor elija, en igualdad de condiciones, los productos que llevan incorporado un mejor diseho

.

10 Véase, PORTELLANO DIEZ, P. La imitacion en el Derecho de la Competencia. Madrid: Civitas, 1995.
pp. 453-454. AA.VV. Camara de Comercio e Industria de Madrid: La Propiedad Industrial y el Mercado Unico,
1991. p. 9. ISERN, Albert. Guia Creativity 2002. El Disefio y la comunicacion en la gestion empresarial.
Barcelona, 2002. pp. 23 y ss.
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tiempo que representan una herramienta de proteccion de la propia empresa en el marco
de la libre competencia'. La propiedad industrial constituye un mecanismo imprescindi-
ble tanto para tutelar el resultado de su actividad creadora'?, como para introducir y dife-
renciar” sus productos y servicios en el mercado e informar a los consumidores sobre las

Por su lado, en el Derecho comparado, en igual linea de reflexion: AULETTA, G. y SALANITRO, N.
Elementi di Diritto Commerciale. Milano: Giuffre editore, 2001. p. 40, expresan ‘tradizionalmente sono quali-
ficati beni inmateriali le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali. Essi si possono considerare beni tipica-
mente aziendali, nel senzo che il Diritto esclusivo del propietario alla loro utilizzazione economica (‘privativa’)
di solito si attua attraverso ’esercizio di una impresa, o direttamente o attraverso 1’a concessione del Diritto
patrimoniale ad un imprenditore’. In extenso, BECQUET, S. Le bien industriel. Paris: Montchrestien, 2005.

De ahi que resulten preocupantes en orden a la conquista del mercado los datos econdmicos y practicos segiin
datos de la OCDE, que el gasto de la UE en investigacion y desarrollo se sitiia en torno al 1,9% del producto
interior bruto (PIB) -con diferencias muy acusadas entre unos paises y otros-, por el 2,67% de Estados Unidos
y el 3,06% de Japon. La situacion aiin es mds critica si se tiene en cuenta que en el periodo 2004-2005 el pre-
supuesto comunitario dedicado a la materia sélo aumentd un 2%, casi estancado, frente al 7% de Estados
Unidos y Asia. A todo ello cabe sumar el desafio creciente de algunos paises emergentes como China, India o
Corea, que se estdn convirtiendo rdpidamente en centros de investigacion e innovacion de primer orden. Casos
significativos son los despegues de Corea, donde el incremento del gasto en I+D ha superado el 40%, y China,
con un ritmo anual de crecimiento del 20%. Asi se recoge por ORTEGA CHOCOMELIL M. A. “Perspectivas
para la I+D+i en la Union Europea para el periodo 2007-2013”. Op. cit. p. 12.

11 Cfr., MACIAS MARTIN, José. “Estudio monografico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juri-
dica del disefio industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 655. Vid., ademas, el Estudio del impacto economico del
Diseiio en Espaiia 2005, elaborado por el DDI (Sociedad Estatal para el desarrollo del disefio y la innovacion),
acceso en <http://www.ddi.es/media/docs/Impacto.del.Disefio.pdf>, diversos son los datos que se extraen, entre
ellos, subrayar, p. 8, “entre las empresas que cotizan en bolsa, el disefio se percibe mayoritariamente como una
herramienta para incrementar la facturacion y en las que no cotizan, como un factor para mejorar la imagen.
Las empresas cuya facturacion crece mas son las que en mayor medida incorporan el disefho a su estrategia
empresarial”.

12 El Prof. GOMEZ SEGADE, J. A. “Panoramica de la nueva Ley espafiola de disefio industrial”. Tomo
XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. p. 29, declara que “en el momento de otorgar
proteccion juridica a la creatividad, nos encontramos con tres posibilidades distintas. En primer lugar, aquellas
creaciones, en particular, las invenciones industriales, que persiguen predominantemente fines utilitarios. En
este tipo de creaciones, protegidas generalmente mediante patentes, la estética o el atractivo formal carecen de
relevancia y pasa a un segundo plano. En segundo término, nos encontramos con creaciones, amparadas ordi-
nariamente por el derecho de autor (o propiedad intelectual en Espafa), en las que lo relevante es, precisamen-
te, el efecto estético sin que se persiga directamente ningin efecto til, por eso en este caso lo que se protege
no es la idea, sino su expresion externa cristalizada en la forma. Finalmente, en una posicion intermedia se
encuentran aquellas creaciones que consisten en la forma de un objeto que, al margen de su utilidad, puede ori-
ginar un efecto atractivo para los potenciales adquirentes. Es lo que se suele calificar como arte aplicado, por
contraposicion al denominado ‘arte puro’”.

13 Vid., en este sentido, al Prof. OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de utilidad. Los mode-
los y los dibujos industriales”. Vol. 2. El disefio industrial segiin la Ley 7 de julio de 2003. En Tratado de
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operaciones y tareas de la empresa y sobre la empresa en si considerada.

Nadie discute, -en la actualidad-, que las probabilidades presentes de la técnica faci-
litan a las empresas ofrecer productos en idénticas condiciones y la ‘despiadada’ compe-
tencia de los mercados, hacen del disefio la ‘llave’ que puede inclinar la balanza a favor
de unos o de otros. Todas estas razones obligan, cuando menos, a prestar una cuidadosa
atencion a la tutela juridica'* que gravita sobre estas obras y la pertinencia de patrocinar
el esfuerzo” y los derechos de sus autores.

Derecho Mercantil (Dir. OLIVENCIA, FERNANDEZ-NOVOA, JIMENEZ DE PARGA). Madrid: Marcial
Pons, 2003. p. 19: “la denominada ‘estética industrial’ -o, lo que es lo mismo, el conjunto de creaciones de
caracter estético que se plasma en la forma visible de los productos- ha alcanzado un extraordinario desarrollo
en los Gltimos tiempos. La razon de ello es el valor, cada vez mas creciente, que tiene el disefio como instru-
mento competitivo de primer orden... ante productos practicamente iguales, el consumidor opta por el que le
resulte més atractivo”.

Cfr., en el Derecho comparado igual planteamiento: AULETTA, T. “Dei diritti sulle opere dell’ingegno e
sulle invenzioni industriali”. En Commentario del Codice Civile (SCIALOJA, BRANCA). Bolonia: Zanichelli-
Foro it., 1947. pp. 318 y ss. DI CATALDO, V. L’imitazione servile. Milano, 1979. pp. 89 y ss. VANZETTI,
Adriano. “Apologia del brevetto (non comunitario)”. N° 3. Vol. 52. Rivista di Diritto Industriale, 2003. pp. 173
y ss. GUGLIELMETTI, Giovanni. “Le nuove norme sull’applicazione del diritto d’autore alle opere del design
(art.17 legge 273/2002). Profili di incostituzionalita”. N° 3. Vol. 52. Rivista di Diritto Industriale, 2003. pp. 182
a 190. ENGLERT. Grundziige des Rechsschutzes der industriellen Formgebung. Koln-Berlin-Bonn-Minchen,
1978. pp. 1 y ss. QUIRING. Die Sklavische Nachahmung im italienischen Wettbewerbsrecht. Koln-Berlin-
Bonn-Minchen, 1989. pp. 5y ss. BLAICH, R. y BLAICH, J. Product design and Corporate Strategy. London:
MacGraw-Hill, 1993. pp. 8 y ss. In totum, SUTHERSANEN. Design Law in Europe. Sweet-Maxwell, 2000.

En la Jurisprudencia, véase la apuesta de la Cour de Paris (4*. Chambre A), 23 de enero de 2002, Sté¢ Jeux
éducatifs Ravensburger, aux droits de Sté Jeux éducatifs de France S. A., aux droits de la S. A. Jeux Nathan c.
M. Georges-Philippe Neto, M. Jérome Bourgon, nam. 1, Annales de la Propriété Industrielle, artistique et litté-
raire, 2002, pp. 133 y ss.

14 Cfr, IBANEZ ROMAN, M*. Gracia. “La imitacion desleal de disefios industriales registrados en la juris-
prudencia reciente”. N° 43. Cuadernos de Derecho y Comercio, 2005. pp. 267 a 298, espec. en p. 269, da buena
cuenta de los motivos de la conveniencia de defender el disefio industrial.

15 VILADAS, X. “El Centro de Disefio como Motor de la Promocion y su Funcion de Apoyo a la Empresa”.
N° 324. Economia Industrial, 1998. pp. 49 a 54. Ilustrativas las palabras del Prof. OTERO LASTRES, J. M.
“Concepto de diseho y requisitos de proteccion en la nueva Ley 20/2003”. Tomo XXIV. Actas de Derecho
Industrial y Derecho de Autor, 2004. p. 54, “la actividad de ‘disehar’ la forma de los productos requiere una
cierta preparacion profesional, asi como fuertes inversiones tanto en medios humanos como materiales. Razon
por la cual se comprende que exista en el Ordenamiento Juridico un derecho que protege el ‘disefio’ y, por ende,
las cuantiosas inversiones que éste conlleva...”. También, IBANEZ ROMAN, M". Gracia. “La imitacion des-
leal de disehos industriales registrados en la jurisprudencia reciente”. Op. ult. cit., 2005, manifiesta en p. 296,
“aunque en la mayoria de los casos las inversiones en diseho industrial son muy costosas, debe admitirse que
son una parte mas del proceso de elaboracion y comercializacion de los productos. Realmente, que el empre-
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Otro hito ahadido a lo precedente, se ilustra en no desconocer el dato de que los
modelos y dibujos industriales, -subrayamos, ahora bajo la denominacidon de disefhos
industriales-', representan un valor ‘agregado’ o ‘estimado’ también en el comercio
internacional, y mas en un contexto globalizado e integrado en el que nos encontramos,

sario concreto recupere o no los frutos de su inversion no es una tema que afecte directamente y en abstracto al
transparente y adecuado funcionamiento del mercado, fines que debe perseguir la LCD. Por ello, ese eventual
derecho del empresario a recuperar los frutos de su inversion es discutible que deba constituir un supuesto mas
de deslealtad, tal como ya se ha reconocido en determinados pronunciamientos jurisprudenciales”; pronuncia-
mientos que la autora comenta en la nota n® 52 de su contribucion.

16 Vid., LLOBREGAT HURTADO, M*. Luisa. “El nuevo régimen juridico del disefio industrial en Derecho
espanol”. D-235.Diario la Ley nam. 5877 y 5878, octubre, 2003. p. 1665, al considerar: “disefio industrial tanto
las creaciones bidimensionales (dibujos) cuanto las creaciones tridimensionales (modelos)”. DOMINGUEZ
PEREZ, Eva. M". “La proteccion juridica del disefio industrial: la novedad y el caracter singular. Reflexiones
en torno al proyecto de Ley de proteccion juridica del disefo industrial”. Tomo XXIII. Actas de Derecho
Industrial, 2002. pp. 88 y 89, “el término ‘disefio’ (industrial) resulta més apropiado, frente al ‘dibujo y mode-
lo’, por varias razones: en primer lugar, porque el dibujo y el modelo poseen la misma naturaleza que el dise-
fio, cual es ser una creacion de forma que ornamenta el producto; en segundo lugar, porque, al ser un término
nuevo, conduce al intérprete a intuir algunas peculiaridades o elementos nuevos frente a los dibujos y modelos
tradicionales, como de hecho sucede respecto del derecho sobre el disefio no registrado; y, finalmente, porque
quizé se trate de un término mas actual y de uso mas generalizado en otros Estados Miembros (asi, design en
el Reino Unido, o industrial design en el Codigo de Autodisciplina italiana)”.

17 Explica y resume la situacion alrededor de este calificativo: OVEJERO GARCIA, Isabel. “Los dibujos y
modelos industriales”. Trabajo de investigacion, Centro de Documentacion europea, Universidad Carlos III de
Madrid, 2002. p. 1: en el disefio industrial se dan cita, pues, los intereses de los empresarios, que invierten en
hacer mds atractivos estéticamente sus productos; los disefiadores industriales, incrementando con su creati-
vidad el valor de los productos de diserio; los consumidores satisfaciendo sus gustos estéticos, conociendo el
manejo y seguridad de los productos, distinguiéndolos, y distinguiéndose ellos mismos por el producto; el pro-
pio mercado como marco institucional al que favorece el fomento de las inversiones en la introduccion de nue-
vos diseiios como factor de politica industrial, pues ve enriquecerse el acervo de las formas aplicables a la
industria. Estos intereses reclaman, obviamente, una adecuada proteccion juridica, a fin de que las empresas
inviertan en disefio industrial, confiando en que su propio esfuerzo innovador no serd aprovechado indebida-
mente por otros sin inversion alguna, y estimulando asi que el conjunto de las innovaciones formales aplica-
bles a la industria atesore progresivamente mds elementos. Mas reciente en el tiempo resulta esclarecedor el
planteamiento de BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. Apuntes de Derecho Mercantil. 5. Edic. Pamplona:
Thomson-Aranzadi, 2004, donde refleja la esencia de los diversos caminos de proteccion del disefo industrial,
y asi declara en pp. 417 y 418: “uno de los elementos que tiene hoy més trascedencia para el éxito de los pro-
ductos en el mercado es su disefio. Ese disefio constituye un valor ahadido que, con gran frecuencia, supera
ampliamente el valor conjunto de la materia prima y el proceso de fabricacion. Pero es obvio que el valor del
disefio esta indisolublemente vinculado a su exclusividad. El disefio vale, en la medida en que no pueda ser
libremente copiado por cualquier competidor. Por ello tienen la mayor importancia los instrumentos juridicos
que sirven para asegurar la explotacion exclusiva del disefio por quién lo ha creado o lo ha adquirido de su cre-
ador. Esa exclusiva de explotacion puede conseguirse en nuestro pafs a través de distintos cauces legales”.
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representado por la Unidn Europea, mediante la consecucion de su mercado interior'®. La
razbn de ser que ha motivado la atencion e interés por defender el disefo industrial viene
dada por el incremento del parecido substancial, que hoy dia reflejan los productos que
compiten en el mercado global; un fendémeno en el que ha desempefiado un papel decisi-
vo el abaratamiento de los procesos productivos, ocasionado por el aumento e intensidad
del desarrollo tecnoldgico y, por ende, su consiguiente fluidez en la difusidon y extension
mundial®.

IL.- Entre las diversas controversias que inciden en los derechos que caracterizan la
propiedad industrial y la propiedad intelectual en general, quiza sea la referida a la natu-
raleza® juridica de los dibujos y modelos industriales (ahora en su terminologia de dise-
nos) y, mas concretamente, la configuracion* del amparo que ha de concedérseles a los
mismos, una de las materias mas complejas, sometida a la aportacidon de formulaciones y

18 Desde un punto de vista jurisprudencial, véase la Causa C 23/99, donde se plantea el derecho a la tutela
de los dibujos y modelos industriales, éstos no pueden bloquear el transito comunitario, sino que han de favo-
recer la construccion del mercado interior (Vol. 10, Rev. Guida Normativa, 2000, p. 51). Notese que la tutela
de los dibujos y modelos es compatible su proteccion con la libre circulacion de bienes o mercancias, asi Cour
de Cassation, Chambre criminelle, 9 septiembre de 2003, Sociéte HWS et ses dirigeants contre Société Renault,
nim. 214, Revue internationale de la propriete industrielle et artistique (Ripia), 2003, pp. 42 y ss.

19 Asi PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CARDAVA, A. “La proteccion internacional de los dibujos y
modelos industriales”. En AA.VV. El Disefio comunitario. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. p. 22.

20 Explica y resume las diferentes posturas adoptadas en torno a la naturaleza de los disehos industriales,
SAEZ LOPEZ-BARRANTES, Victor. “La proteccion comunitaria de los dibujos y modelos industriales”. En
AA.VV. El Diseiio comunitario. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. pp. 65 y 66: “en funcion de que uno o ambos
sistemas de proteccion sean aplicables de forma alternativa o simultdnea pueden contemplarse tres opciones, a
saber: separacion de los sistemas de proteccion, superposicion parcial de los sistemas de proteccion y protec-
cion acumulativa... Para permitir la proteccion del dibujo o modelo por un derecho de autor los tribunales veni-
an exigiendo un ‘caracter artistico’ mas o menos elevado, de modo que los disefos que, a juicio de los tribuna-
les, no presentaran suficiente originalidad estética o valor artistico, no serian considerados obras de arte por lo
que no podran gozar de proteccion por derecho de autor. De este modo, no solo la mayoria de los productos de
consumo quedan fuera de dicha proteccion sino que el ejercicio de este derecho ante los tribunales se presenta
a menudo como un desafio de incierto resultado”.

Precisa, por su lado, SARTI, Davide. La tutela dell’estetica del prodotto industriale. Milano: Giuffre edito-
re, 1990. p. 9: “considera I’attribuzione dei diritti d’autore come un premio proporzionato all’intensita di un
maggiore sforzo creativo. Tuttavia la maggiore o minore estensione temporale delle privative industriali non si
fonda necessariamente soltanto su una volota ‘premiale’, ma anche (e forse prima ancora) sulla considerazione
dell’interesse dei terzi a non subire eccessive limitazioni nello svolgimento di una concorrenza effettiva”.

21 Véase a BAYLOS, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. pp. 78 y 79.
También MERYNO BAYLOS, Pedro. “Disefo industrial. Una aproximacion al régimen protector que estable-
cen la propiedad industrial y el derecho de autor sobre los dibujos y modelos industriales”. N° 205. Gaceta
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opiniones, que no por ser contradictorias u opuestas unas respecto a otras puedan no ser
tenidas en cuenta.

Se observa que los disefios industriales revelan en todas las legislaciones dificultades
vinculadas a la dualidad de su naturaleza. Ubicados los disefios en la recurrida frase:
‘encrucijada del Arte y de la Industria’, se manifiestan a la vez como obras de caracter
artistico”, beneficiandose en orden a ese titulo del Derecho de autor®, y como produc-
ciones industriales, que comportan una tutela especifica mas adecuada a los imperativos
del comercio®. Esta naturaleza hibrida® los sitGia consecuentemente entre dos estatutos
juridicos: la Propiedad industrial por un lado, y el Derecho de autor por el otro. Luego la
formulacidn o proyeccion de los creadores de un disefio industrial, -si procede- se tutela

Juridica de la Union Europea, enero-febrero, 2000. p. 108. Gréaficamente subraya SAEZ LOPEZ-BARRAN-
TES, Victor. “La protecciéon comunitaria de los dibujos y modelos industriales”. Op. ult. cit. p. 156: “en opi-
ni6n de doctrina autorizada, los modelos y dibujos industriales han sido objeto tradicionalmente del tratamien-
to juridico mas complejo de todo el Derecho de la propiedad industrial”.

22 Cfr., TORRENT, Rosalfa y MARIN, Joan M. Historia. Op. cit. p. 17, “la constante aparicion de ‘objetos
de frontera’, en los cuales las cualidades formales y expresivas ganan terreno a las funcionales y estandariza-
bles, hace que el discurso alrededor de este tema no se haya agotado (... )”.

23 No podemos pasar por alto aqui la legislacion habida en torno a la tutela de la propiedad intelectual tal y
como muestra: DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M". “La proteccion juridica del disefo industrial: la novedad y el
caracter singular”. Op. cit. p. 90: “el art.3 de la Ley de Propiedad Intelectual, dice que la forma de un produc-
to pueda ser tutelado simultaneamente mediante un derecho de disefio y derecho de autor, siempre que la forma
cumpla los requisitos que la Ley de Propiedad Intelectual exige para conceder tutela. En definitiva, ambas for-
mas de proteccion son independientes, acumulables y compatibles”.

24 Pondera de manera clara MACIAS MARTIN, José. “Estudio monogréfico de la Ley 20/2003, de 7 de
julio, de proteccion juridica del disefo industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 653: ““la importancia del valor comer-
cial ahadido por el disefo al producto es algo evidente que cualquiera puede comprobar recurriendo a su expe-
riencia profesional. Cuando compramos un traje, un mueble, un coche o un reloj, lo hacemos en primer lugar
porque lo necesitamos o lo deseamos atendiendo a la funcionalidad y a las prestaciones del producto en su rela-
cion calidad/precio, y en segundo lugar porque nos gusta el modelo, es decir, por su disehio”. Por su parte, BER-
COVITZ, German. Los derechos del artista pldstico en la historia. Madrid: Tecnos, 1997. p. 33, “ahora nos
encontramos ante una nueva dimension econdmica del arte, que no habfa existido nunca antes... Vivimos inser-
tos en la ‘Revolucion de la imagen’: la explotacion econdmica de personajes creados, de disefios... Quizé por
primera vez en la Historia... la explotacion econdmica de la idea plasmada en la obra plastica, y no en el obje-
to artistico en si mismo, adquiere relevancia econdomica”.

25 Interesantes resultan las observaciones de CORNELLA, A. y FLORES, A. La Alquimia de la Innovacion.
10 palabras para innovar. Barcelona: Infonomia, 2006, por cuanto que los autores mediante un didlogo esta-
blecen las principales pautas segiin su experiencia de cuéles son los términos mas socorridos para poder inno-
var. Entre éstas se halla la de hibridar y consideremos que el disefo es un fruto o resultado de la innovacion
derivado de la accion de hibridar; los autores sefialan en p. 7, que hibridar es “accion de crear nuevos produc-
tos o servicios innovadores a partir de la combinacion de otros ya existentes. Aplicable también a la hibri-
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de dos formas: de un lado, la propiedad intelectual; y de otro, la propiedad industrial.

Segtin los paises, ambas protecciones -por propiedad industrial o intelectual®- pue-
den acumularse o no. Asf{, en Espana se permite la acumulacion”, mientras que en otras
legislaciones® se discrimina dicha tutela.

dacion de personas o procesos es una de las formulas més claras para innovar”. Ejemplifican este proceso en
las pp. 12 a 15, destacando que “a medida que se van cubriendo las necesidades minimas de una sociedad, los
hibridos ayudan a cubrir los nuevos maximos; identificando nuevos grupos de consumidores, nuevas experien-
cias de usabilidad e, incluso, nuevos escenarios de producto. Esto funciona, de tal manera que, hoy en dia, desde
la espiritualidad a la formacion o en las relaciones entre las personas. En resumen, la hibridacion es uno de los
caminos mas claros para rentabilizar un conocimiento que ya tenemos (...) Y mas, hoy en dfa, cuando las nece-
sidades primarias puras, ya no existen: ‘tengo sed. Pero quiero un agua con gas que ademas me aporte unos
determinados minerales y con sabor a...". El pensamiento hibrido permite hacer frente a esta multinecesidad
que serfa imposible satisfacer desde un solo punto de vista de conocimiento (...). Este nuevo renancentismo
aplicado a una mejor comunicacion Ciencia-Negocio; el saber encontrar un punto intermedio de conexion entre
ambos aspectos; la vision cientifica y el enfoque comercial, serd fundamental”. Quizé ello nos refleja el “éxito’
del disefio como manifestacion evidente de la accion de hibridar tipica de su configuracién y naturaleza juridi-
ca.

26 Segin la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria nam. 10, de 28 de diciembre de 2005 (JUR
2006/41720), nos viene a ensehar que “respecto a la infraccion de los derechos de propiedad intelectual, ha de
reconocerse que los derechos de propiedad industrial resultan compatibles con los derechos de propiedad inte-
lectual. No obstante, ello no puede ser considerado como una automaética dual proteccion sino que es preciso
que se den los requisitos para la proteccion por ambos sistemas juridicos, el de propiedad intelectual y el de
propiedad industrial. Por ello, nada impide que la forma estética de un producto protegida como modelo indus-
trial sea a la vez una obra plastica y goce de la tutela de la Ley de Propiedad Intelectual, como claramente esta-
blece el articulo 3 de su Ley reguladora. En todo caso, es requisito necesario que retina a su vez los requisitos
para ser protegido como una obra de propiedad intelectual puesto que si no, de facto, se estarfa protegiendo ili-
mitadamente en el tiempo un modelo industrial, con la trascedencia que ello tendria por el papel que desempe-
fia el modelo industrial en la innovacion y desarrollo de los productos (...)” (el subrayado es de nuestra auto-
ria).

27 BERCOVITZ ALVAREZ, G. “Merchandising de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acu-
mulacion de la tutela del diseho mediante derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelec-
tual”. N° 11. Actualidad Civil, 2000. pp. 15 y ss. Por su parte, FERNANDEZ-NOVOA, C. “El encuadramien-
to sistemético del diseno comunitario”. En Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la
Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ. Barcelona: Grupo espafiol de la AIPPI, 2005. p. 414, “(...) la Ley
espanola de proteccion juridica del Disefio Industrial de 2003 implanta el sistema de acumulacion parcial de las
normas especificas del diseho y de las normas concernientes al Derecho de Autor”.

28 Cfr, PEROT-MOREL, Marie Angele. “La propuesta de Reglamento comunitario sobre dibujos y mode-
los industriales”. En AA.VV. Marca y Diseiio Comunitario. Pamplona: Aranzadi, 1996. pp. 261 y 262, se inte-
rroga: “;estas dos formas de proteccion deben acumularse, combinarse o excluirse? Las respuestas, como es
sabido, son muy distintas y dividen concretamente los paises de la Comunidad en tres grandes tipos de siste-
mas: el de la acumulacion absoluta de los dos tipos de proteccion, que es el tradicional de Francia, inspirado en
la Teorfa de la Unidad del Arte, y que protege indistintamente todos los dibujos y modelos (cualquiera que sea

23



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

Adpviértase -sin perjuicio del andlisis mas detallado infra- que la proteccidn como
propiedad industrial es una tutela mas completa e intensa, pero de duracion mas limitada
y restringida, pues segin los Convenios Internacionales como, por ejemplo, el Tratado
sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en sus abre-
viaturas ADPIC)? la duracion minima es de 10 afos (cfr., art. 26, n° 3, ADPIC); mientras
que la mayor parte de los paises ofrece una duracion maxima de 25 afios.

Para que un diseho industrial pueda ser amparado a través de la propiedad industrial
ha de ajustarse a una serie de requisitos tales como la novedad y caracter singular u ori-
ginalidad en los Acuerdos ADPIC. El primero de los requisitos es que no exista nada
igual con anterioridad en el tiempo; en cambio, el segundo establece que no exista nada
parecido y plantee caracteristicas peculiares y diferenciadoras tal y como examinaremos
detenidamente en las siguientes paginas.

su mérito artistico o su caracter industrial) a la vez por el Derecho de autor y por una Ley especifica de inspi-
racion industrial. En el extremo opuesto, el sistema de la separacion absoluta del Derecho de autor y de la
Propiedad industrial en base a distintos criterios, concretamente el de disociacion o escindibilidad del Derecho
italiano. Y entre los dos, sistemas intermedios que no admiten més que parcialmente una aplicacion del Derecho
de Autor en funcion del caracter mas o menos artistico de la obra (Derecho aleman, escandinavo, Benelux... )”.

Véase el pronunciamiento de la Cour d’appel de Montpellier, 3. Chambre Correctionnelle, 15 de mayo de
2003, Societe Auto Piéces du Polygone SARL contre la Société Anonyme Renault, nm. 212, Revue internatio-
nale de la propriete industrielle et artistique (Ripia), 2003, pp. 51 y ss., espec., pp. 55 y 56: “attendu que 1’as-
pect extérieur des véhicules automobiles est protégé cumulativement, sur le territoire francais, a la fois par la
législation sur le droit d’auteur et par celle sur les dessins et modeles lesquelles, y compris dans le cumul des
protections, ont été jugées conformes a la législation européenne par un arrét du 11 mai 2000 de la Cour de
Justice des Communautés Européennes; que cette protection que bénéficie a 1’aspect extérieur du véhicule dans
son ensemble s’étend a des éléments isolés du dit véhicule qui participent de son esthétique des lors que ceux-
ci ont une forme originale et qu’ils n’ont pas une fonction exclusivement technique;... par I’ordonnance du 25
juillet 2001, de 1a Directive du 13 octobre 1998, laquelle confirme au niveau européen le principe de la protec-
tion des pieces détachées destinées a remplacer un élément usagé ou accidenté participant a 1’esthétique du
véhicule, n’a en rien modifié la situation antérieure, les articles L. 522-1 et L. 513-4 du Code de Propiéte
Intellectuelle disposant désormais, le premier: ‘peut &tre protége, a titre de dessin et modele I’apparence d’un
produit ou une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme,
sa texture our se matériaux... et le second, ‘sont interdits, a défaut du consentement du propriétaire du dessin
ou modele, la fabrication, I’offre, la mise sur le marché, I’'importation, I’exportation, I’utilisation our la déten-

29

tion a ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modele™”.

29 Vid., Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio,
firmado en Marrakech en 1994 (Acuerdos conocidos bajos las siglas: ADPIC o TRIP’s), aprobado en las nego-
ciaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay y celebrado en el marco de la Organizacion Mundial del
Comercio, mas informacion en <http://www.wto.org>; aprobado dicho Tratado para el &mbito de la Comunidad
Europea por la Decision 94/800/CE del Consejo, DO L 336, de 23 de diciembre de 1994, pp. 1y ss.
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En la mayor parte de las legislaciones, aparece como denominador comiin el dato de
que el diseho no debe poseer una funcidn técnica, sino que su objetivo debe ser la estéti-
ca (un diferente atractivo incorporado a la forma del producto), o un valor artistico ana-
dido. En el caso de representar una funcion técnica, se protegera mediante otras modali-
dades de la propiedad industrial tales como una patente o un modelo de utilidad.

De otro lado, la proteccion del diseiio como propiedad intelectual debe cumplir una
serie de requisitos, esencialmente traducidos en la originalidad. La duracion de esta pro-
teccion suele perdurar toda la vida del creador del disefio industrial amparado, mas una
cantidad de anhos variable segin la legislacion, que suele oscilar entre los 50 a 70 anos.

Parece razonable pensar que la defensa del disefio por el cauce del derecho de autor®
resulte una tarea abierta a grandes polémicas interpretativas desde el punto de vista juri-
dico, pues, inevitablemente, ni todas estas creaciones tienen cabida en la propiedad inte-
lectual, ni puede permitirse que su exclusion de este ambito deje un vacio tutelar que

30 LEHMAN, M. “La teorfa de los ‘Property Rights’ y la proteccion intelectual e industrial”. N° 544-45.
RGD, enero-febrero, 1990. pp. 269 y ss. MARTINEZ GARCIA, Elena. “Vaivenes ante la configuracion del sis-
tema jurisdiccional europeo para la proteccion del disefio industrial”. N° 5215. La Ley, diciembre 2000. p. 1387:
“numerosas han sido (...) las reivindicaciones lanzadas desde los sectores empresariales, que ofrecen esas inno-
vaciones formales como mejoras en el producto comercializado y que, en cuanto tales, puede ser objeto de pro-
teccion no sélo industrial sino también como obra del ingenio. A nadie se le escapa, por tanto, las copias masi-
vas de disefios, cuyo valor incrementa su precio de mercado”. Véase, in extenso, BERCOVITZ RODRIGUEZ-
CANO, R (Coord.). Manual de Propiedad Intelectual. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. pp. 53 y ss.

Desde una perspectiva normativa, se ha de tener presente el contenido de la Directiva 2004/48/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (DOUE L 157, de 30 de abril de 2004), relativa al
respeto de los derechos de propiedad intelectual, donde se decreta en dicha Directiva en su considerando (1):
“la realizacion del mercado interior supone la eliminacion de las restricciones a la libre circulacion y de las
distorsiones de la competencia, al tiempo que se crea un entorno favorable a la innovacion y a la inversion. En
este contexto, la proteccion de la propiedad intelectual constituye un elemento fundamental para el éxito del
mercado interior. La proteccion de la propiedad intelectual es importante no sélo para la promocion de la inno-
vacion y de la creacion, sino también para el desarrollo del empleo y la mejora de la competitividad”. Se anade
y complementa con el considerando (3), “sin embargo, sin medios eficaces de tutela de los derechos de pro-
piedad intelectual, la innovacion y la creacion se desincentivan y las inversiones se reducen (...) a este res-
pecto, los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual tienen una importancia capital para el éxito
del mercado interior” y, el considerando (8), que plantea “las disparidades existentes entre los regimenes de
los Estados Miembros por lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual son
perjudiciales para el buen funcionamiento del mercado interior y no permiten garantizar que los derechos de
propiedad intelectual disfruten de un nivel de proteccion equivalente en toda la Comunidad. Esta situacion no
facilita la libre circulacion dentro del mercado interior, (...)".
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favorezca su libre imitacion®. Sectores industriales tales como el automovilistico, mue-
bles, piezas de joyeria, textil, zapateria, tan susceptibles de manipulaciones por los imi-
tadores y falsificadores, participan de los grandes intereses econdémicos representados por
tales creaciones. La ausencia de amparo juridico eficaz u idoneo puede comportar con-
secuencias como la apropiacidon indebida® de los disefios. Reparese que con el propdsito
de evitar los anteriores comportamientos se aboga por el recurso a la competencia desle-
al® en cuanto que ofrece plenas garantias a los titulares de los disefios industriales, tanto

31 Cfr, MASSAGUER FUENTES, J. “Aproximacion sistematica general al Derecho de la competencia y de
los bienes inmateriales”. RGD, 1990. pp. 257 y 258. IZORCHE, M.L. “Concurrence déloyale et parasitisme
économique”. En AA.VV. La concurrence déloyale. Paris: Dalloz, 2001. pp. 26 y ss. DOMINGUEZ PEREZ,
E. “La confusion y la asociacion en la imitacion de creaciones: especial referencia al valor estético de la crea-
cion”. N° 645. Revista general de derecho, 1998. pp. 7707-7726. Idem en Competencia desleal a través de actos
de imitacion sistemdtica. Navarra: Aranzadi, 2003. pp. 25 y ss. Vide, la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Valencia nim. 49/2001, de 24 de enero de 2001 (AC 2001/1275), donde se precisa “actos de violacion de los
derechos de propiedad industrial, que dimanan del dibujo industrial (...) de fabricacion, y comercializacion de
piezas ceramicas para revestimientos y pavimentos que en sus catilogos identifica como Serie Alhambra,
Sevilla, Toledo, Arcos, y Jaén, por imitacion con los de la actora: medina, macarena, benasal, pérgola y azahar,
constituyen actos contrarios a la buena fe mercantil, de confusion, de imitacion de prestacion e iniciativas aje-
nas y de explotacion de la reputacion ajena”.

32 Asi se expresan: PEROT-MOREL. Les perspectives de protection des dessins et modéles. Parfs, 1968. pp.
339 y ss. CLARKE. Copyright in industrial designs. 5°. Edic. London, 1974. pp. 223 y ss. MERYNO BAY-
LOS, Pedro. “Diseno industrial. Una aproximacion al régimen protector”. Op. cit. p. 110. DE LA VEGA
GARCIA, EL. Proteccion del diseiio en Derecho Industrial y de la Competencia. Op. cit. pp. 71 y ss. Mas sobre
el particular: STS. 20 de diciembre de 1988 (RGD 1990, n°s. 544-545, pp. 361-362, sobre ornamentacion de
pantallas para maquinas de juego de salon).

33 Apunta: OVEJERO GARCIA, Isabel. “Los dibujos y modelos industriales”. Op. cit. p. 2, “la proteccion
juridica del disefio industrial coadyuva, como toda tutela juridica de los derechos sobre bienes inmateriales, a
dotar al mercado de un orden concurrencial libre y no falseado”. Para el Derecho italiano, en similar linea de
reflexion: MANGINI, Vito. Manuale breve di diritto industriale. 2*. Edic. Padova: Cedam, 2005, donde inte-
rrelaciona Propiedad industrial y Derecho de la competencia desleal.

Vide, 1a Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 14 de enero de 2003 (AC 2004/202), donde
se declara: “(...) con fundamento en que tiene registrado a su favor como modelo industrial el diseho de una
columna para el alumbrado pablico (farola) y que la demandada se ha basado en €l para, sin autorizacion, fabri-
car y vender productos con idéntico diseno (...) que existe un acto de competencia desleal, por incurrir en los
ilicitos establecidos en los arts. 5, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal...Es también preciso tomar en
consideracion que cada uno de los ilicitos concurrenciales establecidos en la referida Ley tiene sustantividad
propia, de forma que el examen debe hacerse separadamente respecto a cada uno de los invocados en la deman-
da como violados, sin que sea admisible su consideracion conjunta, por el riesgo que comporta de falta de moti-
vacion (...) En el caso enjuiciado puede ser dudoso que el producto tenga singularidad competitiva, porque se
ha alegado que el disefio que presenta la columna para iluminacion responde a una forma completamente estan-
darizada y la jurisprudencia ha venido excluyendo que en tal caso exista competencia desleal (STS del 5-6-97
(RJ 1997/4608), y de esta Seccidon de 25-3-98 (AC 1998/567)”. A su vez, expone la Sentencia del Juzgado de

26



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

si tienen un registro de propiedad industrial como si no, aunque cierto es -para no indu-
cir a engano- que acudir a la competencia desleal se efectia no para defender derechos
exclusivos y subjetivos™ inherentes al disehador (autor-creador), sino mas bien para sal-

Primera Instancia de Barcelona nim. 50, de 26 de octubre de 2004 (AC 2004/2060), en su Fundamento Juridico
Quinto: “los arts. 5y 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. El articulo 5 reputa desleal
todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y el art. 11.2 indica
que la imitacion de prestaciones de un tercero se reputara desleal cuando resulte idonea para generar la asocia-
cion por parte de los consumidores respecto a la proteccion o comporte un aprovechamiento indebido del
esfuerzo ajeno”.

34 Se sehala tanto por la doctrina como por la jurisprudencia que los disehios industriales se tutelan por el
Derecho de la competencia desleal de manera acumulativa con el Derecho de autor y el Derecho de disefios
industriales, si bien estos Gltimos a diferencia del primero encuentran su fundamento en el amparo de la pro-
piedad desde su perspectiva subjetiva, mientras que el Derecho de la competencia halla su apoyo en una pers-
pectiva objetiva destinada a configurar un mercado correcto y leal. Apunta, sobre este particular, IBANEZ
ROMAN, M*. Gracia. “La imitacion desleal de disefios industriales registrados en la jurisprudencia reciente”.
Op. cit. pp. 271: “esta via de proteccion esta llegando a ser la mas utilizada, sobre todo porque el ilicito mas
cometido contra el disefio es el de su imitacion. En las demandas judiciales, habitualmente, se opta por ejerci-
tar, aunque sea una defensa subsidiaria, las acciones establecidas en la Ley de Competencia Desleal, pese a que
la pretension principal suele versar normalmente sobre violaciones de derechos subjetivos de propiedad indus-
trial o intelectual”. Aclara sobre estos extremos: FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. “El disefio no registrado”.
Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. pp. 81 y 82: “en el Derecho de la
Competencia y de los Bienes Inmateriales existe permanentemente una tension dialéctica entre el principio de
la libre imitacion de los productos y prestaciones ajenas y el principio de la prohibicion de la imitacion. A favor
del principio de la libre imitacion de los productos y prestaciones ajenas se aduce el argumento de que la copia
impulsa la competencia econdmica porque si un producto puede ser imitado libremente, apareceran en el mer-
cado productos similares a los del innovador con la subsiguiente reduccion de los precios. Por otro lado, a favor
del principio de la prohibicion de las limitaciones se esgrime el argumento de que tal principio frenarfa o inclu-
so llegarfa a eliminar el proceso de innovacion de los productos (...) la tension entre los dos principios antité-
ticos mencionados debe resolverse mediante una solucion ecléctica. A saber: otorgar al innovador un derecho
de exclusiva temporalmente limitado y sujeto a la concurrencia de requisitos objetivos de modo que, una vez
transcurrido el periodo de vida legal de la exclusiva, el objeto de la misma pase al dominio pblico y pueda ser
libremente imitado. Esta solucion ecléctica se traslude en el apartado primero del articulo 11 de la Ley espaio-
la de Competencia Desleal de 1991, a cuyo tenor: ‘la imitacion de prestaciones e iniciativas empresariales aje-
nas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley’”.

Desde una perspectiva jurisprudencial, hay que diferenciar entre el amparo recibido por la propiedad indus-
trial y, de otro lado, el de la competencia desleal, asi: en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona,
de 12 de febrero de 1999 (AC 1999/8795), se establece la distincion entre propiedad industrial y competencia
desleal al decir que “la Ley de Competencia Desleal cumple una funcion distinta (como instrumento de orde-
nacion del mercado y de proteccion de todos los que en €l intervienen) que la de Patentes, en cuanto a los mode-
los de utilidad, y el Estatuto de la Propiedad Industrial, en cuanto a los modelos industriales (como normas de
proteccion de derechos subjetivos sobre un bien inmaterial de naturaleza real, con eficacia frente a terceros y
una existencia condicionada al previo registro), no significa, pese a que son las segundas las que han de apli-
carse cuando lo que se invoca es, sin mas, la violacion de los derechos de exclusiva protegidos, que la primera
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vaguardar el cabal funcionamiento del mercado®, evitando conductas o comportamientos
que falseen la competencia. Por ello -aunque no en todos los casos- seran susceptibles de
ser receptores del amparo que brinda la competencia desleal.

Luego no se puede pasar por alto que, en la practica, también el disefho recibe auxi-
lio por el cauce de la competencia desleal, en concreto, el art. 11°° de la Ley 3/1991, de

no pueda ofrecer una proteccion complementaria e indirecta de las invenciones y de las creaciones formales
aplicadas a la industria (... ) para que pueda entenderse ejecutado el comportamiento desleal por obstaculiza-
cion que la referida norma describe, es necesaria, no solo la aplicaciéon de un sistema en la imitacion de pro-
ductos o iniciativas, sino también una tendencia de las acciones coordinadas a impedir u obstaculizar la afir-
macion en el mercado del empresario cuyas prestaciones son imitadas”.

35 Tlustrativo de este planteamiento por cuanto que no es necesaria la acumulacion de la competencia desle-
al con el amparo otorgado por la propiedad industrial, resulta la SAP. de Valencia nim. 43/2005, de 1 de febre-
ro de 2005, (AC 2005/893), en su Fundamento Juridico n° 2: “tendiendo la proteccion, por tanto, a evitar ese
riesgo de asociacion, como, a su vez, expresa, la Sentencia del TS. Sala 1%, de 11 de mayo de 2004 (RA 2731),
la diferenciacion de procedencia ha de ser clara, ha de existir ‘singularidad bastante para que, por medio de él,
el destinatario identifique un origen profesional o empresarial determinado, de modo que la imitacion o copia
de su contenido no pueda constituir el tipo que describe el art. 11.2 de la Ley 3/1991 al que nos referimos. Y
los instrumentos mediante los que las dos litigantes desarrollan su actividad empresarial (talonarios, catélo-
gos...) ofrecen suficientes elementos de diferenciacion facilmente visibles para eliminar el riesgo que los arti-
culos 6 y 11.2, en sus respectivos ambitos, procuran evitar. Debe recordarse que la Ley 3/1991, como su pre-
ambulo precisa, describe unos tipos elaborados con criterios restrictivos, en bien del mercado, dada la preocu-
pacion de legislador de evitar que practicas concurrenciales incomodas para los competidores resulten, solo por
ello, sancionados como desleales. Asimismo, es de resaltar que, puesto que el principal objetivo es evitar esos
riesgos en el mercado, y va dirigida la proteccion a los consumidores, la existencia de derecho relativo a la pro-
piedad industrial, refuerza, pero no es imprescindible, a los fines de la proteccidn que se recaba, y en tal senti-
do, STS. Sala 1° de 19 de junio de 2003 (RA 4246) se refiere a un supuesto en que los ‘demandados -que no
son titulares de marca alguna que comprende el etiquetado y el envase que viene utilizando la sociedad deman-
dante desde 1981- han realizado actos de imitacion que son desleales por generar asociacion con los productos
de la demandante: etiquetas y botella tan semejantes que se pueden incluir en el concepto de identidad, que se
refieren al mismo tipo de producto y que producen un evidente riesgo de confusion en el consumidor medio.
Por lo cual, la sentencia de instancia ha aplicado correctamente el articulo 11.2 de la Ley de Competencia
Desleal y el motivo se desestima’”. En esta misma linea, SAP. de Barcelona nim. 540/2004, de 15 de diciem-
bre de 2005 (AC 2005/1093), al enunciar en su Fundamento Juridico Séptimo: “la tutela al amparo de la Ley
de 10 de enero de Competencia Desleal cuando se pretende, conjuntamente, en ejercicio innegable de los dere-
chos de exclusiva tutelados por la legislacion reguladora de la propiedad industrial debe ser rechazada al resul-
tar, en estos casos, aquella tutela marginal o complementaria a los efectos de proteccion, en las presentes actua-
ciones, del diseno industrial”.

36 Prescribe el art. 11 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal como actos de imitacion. “/. La imitacion
de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclu-
siva reconocido por la Ley. 2. No obstante, la imitacion de prestaciones de un tercero se reputard desleal cuan-
do resulte idonea para generar la asociacion por parte de los consumidores respecto a la prestacion o com-
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10 de enero, de Competencia Desleal (BOE N° 10, de 11 de enero), por lo que hace al
supuesto de imitacion o copia del diseho industrial.

En definitiva, cabria afirmar que el disefio industrial -segin lo hasta aqui dicho- es
benefactor de una acumulacion® -aunque no siempre procede en su apreciacion- de leyes
que concurren en su configuracion; este hecho en cualquier caso resulta suficientemente

porte un aprovechamiento indebido de la reputacion o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados
riesgos de asociacion o de aprovechamiento de la reputacion ajena excluye la deslealtad de la prdctica. 3.
Asimismo, tendrd la consideracion de desleal la imitacion sistemdtica de las prestaciones e iniciativas empre-
sariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar
su afirmacion en el mercado y exceda de lo que, segiin las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natu-
ral del mercado”. Interpreta y extrae: IBANEZ ROMAN, M. Gracia. “La imitacion desleal de disefos indus-
triales”. Op. ult. cit. p. 281, “el articulo 11 LCD establece que seran desleales cuatro tipos concretos de imita-
cion: la que vulnere derechos de exclusiva, la que induzca a confusion al consumidor, la que suponga un apro-
vechamiento de la reputacion o el esfuerzo ajenos y la imitacion parasitaria”. Para la SAP. de Vizcaya niim.
460/2001, de 4 de mayo de 2001, sehala en su Fundamento Juridico n® 2 y 3, “...debemos partir de la norma
fundamental en la materia que es el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal; dicho precepto, en su parrafo 1°,
enuncia el principio general de la imitabilidad (...) estamos en presencia de un producto que genere riesgo de
asociacion por el consumidor, comporte aprovechamiento indebido de la reputacion o esfuerzo ajeno o entrane
impedimento u obstaculizacion para un competidor. Supuestos todos contemplados por los apartados 2 y 3 del
mismo art. 11 de la LCD (...) Desde este punto de vista tenemos que segiin resulta del informe pericial y de la
propia apreciaciacion de los correctores aportados a los autos, no existe semejanza que induzca a confusion del
consumidor cuando trate de comprar uno u otro de los productos, o alguno de los que con parecido disefo e
idéntica finalidad se distribuyen en el mercado...”. A su vez, cfr., la glosa del Auto de la Audiencia Provincial
de Barcelona ntim. 229/2005, de 30 de septiembre de 2005 (AC 2005/2114), enuncia en su Fundamento Juridico
Séptimo: “lo que se reprocha es la imitacion, no ya de los signos distintivos, sino de la propia prestacion, es
decir, del concreto mueble comercializado, y esa conducta de imitacion del producto, iniciativa o prestacion
empresarial, se regula en el articulo 11 LCD (...) cuando implique un aprovechamiento indebido del esfuerzo
ajeno, que es referido por la doctrina a la reproduccion de las prestaciones originales ajenas mediante el empleo
de especiales medios técnicos que permitan la multiplicacion del original a bajo coste, de modo que la apro-
piacion de la prestacion ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreacion conlleva la destruc-
cion de la posicion ganada por el pionero. Por el contrario, no comportara aprovechamiento indebido la imita-
cion que sodlo se sirve de la prestacion ajena como modelo para configurar la propia prestacion, lo que conlle-
va un esfuerzo propio” (el subrayado es de nuestra autorfa).

37 Repérese en los Fundamentos Juridicos 1°y 2° de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria
nam. 10, de 28 de diciembre de 2005 (JUR 2006/41720), que declaran: “ejercita la actora acumuladamente
varias acciones de proteccion de modelos industriales, propiedad intelectual y competencia desleal (...) corres-
pondiéndole los derechos patrimoniales de propiedad intelectual, que la demandada es distribuidora de los mue-
bles del catilogo. Hard, cuyos muebles de lavabo resultan un plagio de los disefios de sus modelos industriales,
asi como de los derechos de propiedad intelectual respecto a los mismos (...) la actora ejercita acumuladamen-
te diferentes acciones. En primer lugar, ejercita las acciones declarativas, de cesacion, de remocion y de indem-
nizacion de dafos y perjuicios por violacion de los derechos de modelo industrial. Junto a ello, se ejercitan idén-
ticas acciones de competencia desleal y de propiedad intelectual” (el subrayado es de nuestra autorfa).
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significativo y nos ha servir como eje de reflexion del alcance y magnitud que detenta el
disefio no s6lo como categoria de la propiedad industrial, sino por su encuadre dentro del
marco econdmico de las empresas. Y esto es asi porque la empresa ha de encajar sus pro-
ductos en unos mercados (Union Europea e internacional) cada vez mas impregnados o
saturados por las mercancias que proceden de paises competidores o emergentes. No se
puede alcanzar la competitividad®™ solo desde la optica de los precios o de la mano de
obra, pero si quizas por el ‘valor ahadido’ mediante la presentaciéon de un disefio atracti-
vo e innovador y consolidado desde una perspectiva normativa.

II1.- En una primera aproximacidn conceptual a qué se entiende por disefo industrial,
hemos de detenernos en la apariencia formal®, proyectada su aplicacion a los objetos/pro-
ductos susceptibles de ser reproducidos industrialmente.

—_—

Figura n° 1. Ejemplo de Creatividad.

Somos del parecer de que el disefio -mas alla de su definicion legal, que observare-
mos puntualmente mas abajo- ha de concebirse hoy dia como un instrumento comercial

38 Véase el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona nam. 229/2005, de 30 de septiembre de 2005, (AC
2005/2114), mediante su Fundamento Juridico Octavo: “la apariencia de bondad del derecho accionado es sufi-
cientemente intensa ya que no es controvertido que la demandada comercializa muebles practicamente idénti-
cos a los disenados originalmente por la actora, resultando de lo actuado que la demandada, por ahorrarse el
coste del disefo. limitdndose a comprarlos del proveedor indonesio y eludiendo un trabajo de creacion inde-
pendiente, obtiene una ventaja competitiva que le permite ofertarlos a menor precio, lo que constituye dato indi-

ciario de un aprovechamiento del esfuerzo ajeno” (el subrayado es de nuestra autorfa).
39 Cfr, la aclaracion de SAINT-GAL, Y. “Importance des droits de propriété industrielle pour les firmes

exportatrices plus spécialement dans le cadre de la CEE”. Revue Trimestrelle de Droit Européenne, 1967. p.
8006, “Les dessins et modeles intéressent la forme, 1’aspect extérieur et particulier d’un objet”.

30



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

y de gestion estratégica al servicio de las empresas, como un elemento mas de marketing®
de sus productos diferenciados, que sea capaz de atraer hacia si a los consumidores en
relacidn a ese peculiar y distintivo atractivo, que unos productos ofrecen respecto a otros.
En esta linea de argumentacion, compartimos la reflexion de BLANCO JIMENEZ y
CASADO CERVINO*" al decir: “el diseho es una efectiva herramienta de marketing y
una constante en nuestra cultura moderna. Por eso su proteccion ha de tener en cuenta los
intereses de los distintos usuarios del sistema, empresas y consumidores, y considerar el
papel que tiene el disefio en el mercado como valor ahadido de un producto”.

Subrayese -en coherencia logica con lo sehalado hasta aqui y relacionandose con lo
relatado al inicio de la exposicion-, que si la tutela que se le proporciona al diseho indus-
trial es escasa o insuficiente, esto implicarfa estar ante un menor estimulo a la investiga-
cion y a la inversion sobre nuevas formulaciones y, a su vez, menor calidad de los pro-
ductos y, con ello, menor abanico de oferta de productos y menor posibilidad de selec-
cion de los consumidores y, en definitiva, menor satisfaccion.

Asf las cosas, no resulta baladi ni sorprendente que el amparo del disefio industrial
se fomente y pondere cada vez mas como un factor basico para el crecimiento econdomi-
co y el desarrollo industrial de un pais. La globalizacion de la actividad econdmica, el
auge y desarrollo de las nuevas tecnologias y la equiparacion técnica, han dado origen a

40 Asi se ha manifestado MACIAS MARTIN, José. “La futura ley espafiola de proteccion juridica del dise-
fio industrial: algunas clave de la reforma”. En Novedades y Aspectos actuales de la propiedad industrial, grapo
espafiol de la IPPI. Barcelona, 2002. p. 33. Idem, en “Estudio monografico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de
proteccion juridica del disefo industrial”. Estudios. Op. cit. p. 663, “el disefio se concibe como una herramien-
ta de marketing y lo que realmente se fomenta con la propiedad industrial del disefo es la inversion en el posi-
ble valor comercial anadido por el disefio al producto”.

Por su lado, GOMEZ SEGADE, J. A. “Panoramica de la nueva Ley espaiola de disefio industrial”. Tomo
XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. p. 46, entiende que “el disefio habia evolucio-
nado hasta convertirse para muchos en una forma de creacion artistica, con una aureola cultural impregnada de
modernidad por su ruptura con moldes clasicos, lo que implicaba un encumbramiento de sus autores a los que
se calificaba como creadores por contraste con los que realizan innovaciones en el campo de la tecnologia, por
ejemplo. Pues bien, la nueva regulacion del disefio, aun reconociendo los valores culturales del disefio, parte de
la realidad de que lo que se protege no es un valor cultural o estético, sino un valor comercial y de marketing”.

41 Vid., BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El diseiio comunitario. Una aproximacion al
régimen legal de los dibujos y modelos en Europa. Pamplona: Aranzadi, 2003. p. 27, ahaden: “los dibujos y
modelos son instrumentos juridicos mediante los cuales puede obtenerse proteccion para aquellas creaciones
que se plasman en la forma exterior de los productos o de una parte de los mismos. La presentacion exterior del
producto tiene como objetivo principal incitar a los consumidores a adquirirlo con preferencia a los productos
de los competidores”.
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un nuevo entorno en el que conceptos como innovacién y diferenciacion han cobrado
particular protagonismo®. En este ambito, consideramos que el disefo del producto y la
forma de expresion del mismo ocupa un papel crucial en el actual sistema econdémico®,
el cual se halla informado y ordenado por los principios de libre comercio y de compe-
tencia directa tanto en un mercado nacional como global de productos. Sin desconocer
tampoco el hecho que existen cada vez mas articulos procedentes de paises en los que las
condiciones laborales o medioambientales, contrarias a los sistemas de defensa de la libre
competencia, son una realidad. De suerte, que al proteger la creatividad mediante el dise-
flo como confluencia de los factores anteriormente resehados, se puede afrontar la com-
petencia que suponen los paises menos desarrollados y que ofrecen productos falsifica-
dos* a precios muy inferiores, tal y como anticipdbamos.

42 Acudiendo a los datos econdmicos podemos observar como el gasto de I+D en las empresas espanolas
sube un 9,5%, asciende a 8945 millones de euros en el aio 2004, lo que supone el 1,07% del Producto Interior
Bruto (PIB) y un incremento del 9% respecto al aho 2003, segtin los datos estadisticos sobre Actividades en
I+D de 2004 presentados por el INE (Instituto nacional de Estadistica), en <http://www.ine.es>, consultado el
9 de diciembre de 2005. Las actividades de I+D ocupan el 9% por mil de la poblacion ocupada. Las
Comunidades Autdénomas que realizan en 2004 un mayor esfuerzo en actividades de I+D, superando en todos
los casos el 1,4% del PIB, son la Comunidad Foral de Navarra (1,90% del PIB), la Comunidad de Madrid
(1,76%), el Pais Vasco (1,54%) y Catalufa (1,44%). El resto de comunidades presentan cifras de intensidad en
el gasto de I+D inferiores a la media nacional. La industria concentra el 57,3% del gasto en I+D en el ano 2004,
mientras que a las empresas de servicios les corresponde el 40,1% del mismo. Por ramas de actividad, destacan
las empresas de servicios de I+D, con un 19,40% del total del gasto, y las empresas farmacedticas, con un
9,85%.

43 Desde una perspectiva jurisprudencial, adviértase que la proteccion del disefio esta intimamente vincula-
do con la libertad de empresa que se formula en nuestra Constitucion econdomica y asi lo han entendido diver-
sos pronunciamientos de nuestro alto tribunal, entre otros: la STS. de 7 de julio de 1995 (RA 5651), al declarar
que “desde la perspectiva del principio constitucional de ‘libertad de empresa en el marco de la economia de
mercado’, como deber orientarse la proteccion que a la inventiva e innovacion industrial dispensa el Registro
de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstaculos que indebidamente se opongan o frenen la libre
iniciativa empresarial, como también para establecer un claro limite a tal iniciativa con base en las exigencias
de la buena fe y de la libre y leal concurrencia (...)”. Al respecto, elevando las funciones que se derivan del
disefio dentro de cualquier sistema econdmico, apunta DE LA VEGA GARCIA, F.L. Proteccion del diserio en
el Derecho Industrial y de la competencia. Op. cit. pp. 22 y 23: “tanto del doble caracter que puede presenta
aquel en un ambito de mercado (factor competitivo y objeto de propiedad) (...) las relaciones entre las mismas,
presididas necesariamente por los principios de libertad de empresa y de libre competencia, deberan ser conti-
nuas”.

44 En este punto hemos de traer a colacion el contenido del Informe de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, Ginebra, proporcionado por Silvia Gema Navares Gonzalez, sobre “Medidas adoptadas
por el Gobierno espanol relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual”, de 4 de mayo de
2006 (WIPO/ ACE/3/11), se destaca en la p. 2 en torno a la lucha contra la pirateria lo siguiente: “la lucha con-
tra la piraterfa esta adquiriendo en los paises de la orbita europea cada vez una mayor importancia. El término
pirateria engloba un conjunto de actividades ilicitas cuyo punto de conexion radica en constituir ataques contra
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En sintesis, podemos afirmar que la forma* de proyectarse un producto, el disefo ori-
ginal y diferente que lo singulariza, se convierte en una herramienta de primer orden*
para ofrecer al producto una cualidad capaz de atraer o seducir hacia si a los potenciales
consumidores y favorecer, a su vez, a la economia en que se desarrolla. Como puede infe-
rirse de lo descrito, hemos puesto especial acento en la razdn de ser y finalidad del dise-
flo, mas que en su nocion legal o técnica, -que seran abordadas mas adelante-, aunque
cabe justificar lo precedente, puesto que el concepto no puede entenderse si no se pone
de relieve los pilares funcionales y fundacionales que lo sustentan

A nuestro interés y para dar cobertura a la pertinencia de tutelar el disefio industrial
como bien imprescindible para la empresa y el mercado*’, nos encontramos con la Ley

propiedades inmateriales (la propiedad intelectual y la propiedad industrial), por medios que no permiten una
pronta y total reaccion, al menos en el momento en que la infraccion es cometida. La importancia de llevar a
cabo una adecuada proteccion de estos dos tipos de propiedad radica en tres factores fundamentalmente; el
hecho de que nos hallamos ante una verdadera forma de propiedad que, como tal, merece la misma proteccion
que la propiedad ordinaria, sea esta mobiliaria o inmobiliaria; el hecho de que la falta de proteccion de esta
forma de propiedad incide en que se desincentive la creacion, la innovacion y el comercio (que son las reali-
dades econdmicas que protege este tipo de propiedad), y el hecho de que, al ser esta una via para obtener impor-
tantes ganancias con costes irrisorios, la piraterfa se ha convertido en una via preferente para la obtencion de
lucro fécil, habiendo llegado a ser una de las vias utilizadas para la financiacion de actividades ilicitas de orga-
nizaciones delictivas internacionales (... ) En términos generales, y segin los datos proporcionados por las adua-
nas comunitarias, el nimero de incautaciones de productos falsificados se increment6 en Europa en un 100%.
En las aduanas comunitarias se incautaron asimismo durante el aiio 2004 mas de 103 millones de productos fal-
sificados, lo que, acumulado a la estadistica de los diez Gltimos afos, supone un incremento del 1000%”.

45 Notese la reflexion que hace DE LA VEGA GARCIA, EL. Proteccion del disefio en el Derecho
Industrial. Op. ult. cit. p. 59, “la utilidad de un objeto debe tener su tltimo fundamento en el disefio del mismo,
pues en caso contrario mas que tutelarse el disehio del objeto se estarfa, en su caso, tutelando juridicamente el
objeto en si, con abstraccion de su diseno”.

46 Compartimos las palabras de RODRIGUEZ DIAZ, Isabel. “El diseho industrial no registrado”. N° 255.
RDM, 2005. p. 258, al sehalar “los grupos de intereses que se contemplan con la regulacion juridica del dise-
fio industrial. Por un lado el de las empresas, que mediante la creacion que incorporan a los articulos que fabri-
can pretenden adquirir una ventaja competitiva en el mercado. Han invertido tiempo y dinero, contratando con
frecuencia disefiadores profesionales para tal fin, y si se desea que continfien trabajando en esta linea, es menes-
ter que su esfuerzo se vea recompensado con la proteccion del disefio, el reconocimiento de la titularidad del
mismo asi como de un contenido determinado de derechos. Por otro lado, se atiende el interés de los consumi-
dores en adquirir libremente y sin confusiones a aquellos productos que mejor se adapten a sus gustos, necesi-
dades y posibilidades. Por @ltimo, toda esta actuacion favorece el interés general, ante el fomento y el desarro-
1lo industrial, comercial y, en definitiva, econdmico de un pais”. En general, VEGA PINDADO, Eugenio. “El
mejor de los mundos: diseho, comunicacion y consumo en la sociedad industrial”, 2006.

47 Adviértase que “Los poderes piiblicos promoverdn la ciencia y la investigacion cientifica y técnica en
beneficio del interés general” ex articulo 44.2 de la Constitucion Espafiola de 1978. En este sentido, DE LA
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20/2003, de 7 de julio de Proteccion Juridica del Disefio Industrial (BOE N° 162, 8 de
Jjulio 2003)*, en adelante LDI, como luz cardinal de atencion en nuestro trabajo y, en par-
ticular, los requisitos necesarios® para el acceso al Registro™ y las consecuencias rela-
cionadas, cabalmente, los derechos que le confiere el registro e, igualmente, ponderar las
similitudes y divergencias con otras modalidades de la propiedad industrial. La literatu-
ra juridica destinada a examinar la proteccion de la propiedad industrial es abundante,
-como se sabe-; pero esta reciente Ley 20/2003 viene a incluir y aportar matices y perfi-
les diferentes en torno a la tematica de la propiedad industrial y, es por ello, que algunos
de estos angulos o particularidades sean nuestro centro de reflexion; sin que ello signifi-
que desmerecer los datos empiricos y practicos que se pondran de manifiesto en el de-
sarrollo y recorrido del trabajo, dirigido a considerar el alcance y el estimulo de la defen-
sa del disefio industrial.

Percatese que la Ley 20/2003 actualiza y moderniza la disciplina de la proteccion
juridica de las creaciones de forma, ya que la precedente legislacion data de hace mas

VEGA GARCIA, E.L. Proteccion del diserio en el Derecho Industrial y de la competencia. Op. cit. pp. 20y 21,
enumera las ventajas que se derivan del amparo del disefo industrial: “a) deseo de fomentar las inversiones en
la creacion de disenos como factor de politica industrial; b) necesidad de proteger la creatividad de los autores
de disefos en el campo del disefio industrial; ¢) necesidad de evitar toda confusion entre los consumidores en
cuanto al origen de productos de aspecto similar o idéntico; d) disefio como aportacion significativa a la inno-
vacion técnica; e) respeto al principio de seguridad en el comercio”.

48 Nos revela la Exposicion de Motivos de esta Ley 20/2003, de proteccion juridica del disefio, que “la Ley
responde a una necesidad largamente sentida y tiene un doble objetivo: incorporar a nuestro derecho interno
la norma comunitaria de obligada trasposicion y adecuar la proteccion de la propiedad industrial del disefio
a las necesidades actuales”. Junto a esta norma, téngase en cuenta también el Real Decreto 1937/2004 (BOE
N° 250, 16 de octubre de 2004), de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecucion de la
Ley 20/2003, de 7 de julio de proteccion juridica del diseho industrial.

49 Atinado es el apunte de SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion de los dibujos y mode-
los industriales”. T. XXII. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2001. p. 370: “el establecimiento
de los requisitos de proteccion de los dibujos y modelos. Estos requisitos, respecto de los cuales no puede decir-
se precisamente que existiera coincidencia en los sistemas legislativos de nuestro entorno juridico, son los que
determinan si un concreto resultado entrara o no en el ambito de aplicacion de la especifica proteccion del dise-
fio industrial o si, por el contrario, la misma quedara excluida. Constituye, por tanto, su armonizacion uno de
los elementos fundamentales para conseguir los objetivos del mercado interior”.

50 Cfr., LLOBREGAT HURTADO, M*. Luisa. “El nuevo régimen juridico del disefio industrial en Derecho
espanol”. Op. cit. p. 1671: “debemos entender que el derecho sobre un disefio registrado tiene un caracter cons-
titutivo... el titular registral es el que ostenta el derecho de propiedad hasta que no se inscriba el correspon-
diente asiento de cancelacion e inscripcion a favor de un tercero con mejor derecho”.

51 Aclara y sehala LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del diseiio en el Derecho espariol. Madrid:
Marcial Pons, 2004. p. 18, “la Ley espaiiola de Proteccion Juridica del Disefo Industrial (Ley 20/2003) posee

34



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

de setenta afios al estar contemplada en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929%.
En la nueva Ley se ha considerado que la normativa sobre la proteccion nacional del dise-
fo industrial coexistira con la comunitaria, dispuesta en el Reglamento (CE) 6/2002,
(DOCE L 3, de 5 de enero de 2002), del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los
dibujos y modelos comunitarios con efectos uniformes en toda la Union Europea™, en
adelante RCE; asi como la Directiva 98/71/CE, (DOCE L 289 de 28 de octubre de 1998),
en adelante, DCE. Con este marco legal, el sector del diseho industrial dispondra de una
reglamentacidn mas ajustada e idonea a la sociedad actual, con unos mecanismos de pro-
teccion mas agiles y flexibles que posibilitaran que el esfuerzo creativo disfrute de unos
cauces de auxilio eficaces y atiles. Asimismo, la armonizacion legal del disefio industrial
le confiere, a su vez, una cierta ‘emancipacion’ respecto al resto de modalidades de la
propiedad industrial y siempre con la mirada puesta en la consecucion del mercado inte-
rior.

Senalemos -a continuacion- algunos elementos precisos para entender la pretension
perseguida por la LDI en relacion con el Derecho comunitario de los dibujos y modelos
industriales, sin que ello suponga que los mismos no se estudien con mayor detenimien-
to en otros epigrafes de la investigacion.

En primer lugar, hemos de extraer y remarcar como punto de partida lo que precisa
la Exposicion de Motivos de la Ley 20/2003, como referente de nuestro analisis, a saber:
“el bien juridicamente protegido por la propiedad industrial del disefo es, ante todo, el

valor ahadido por el disefio al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo
de su nivel estético o artistico y de su originalidad. El disefio industrial se concibe como

un tipo de innovacion formal referido a las caracteristicas de apariencia del producto en
si o de su ornamentacién. Ello no impide que el disefo original o especialmente creativo
pueda acogerse ademas a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas
formas de proteccion son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles”
(el subrayado es de nuestra autoria).

un titulo enganoso, ya que induce a la creencia de que sdlo sirve para proteger el disefio industrial cuando, en
realidad, también admite la posibilidad de proteger otras creaciones como, por ejemplo, el diseho grafico”. In
extenso sobre la modalidad: BROSETA PONT, M. y MARTINEZ SANZ, F. Manual de Derecho Mercantil. 12°.
Edic. Madrid: Tecnos, 2005. pp. 224 y 225. FERNANDEZ FERNANDEZ, C. “La proteccion juridica del dise-
fio industrial”. N° 10. Revista de Gestion publica y privada, 2005. pp. 131 a 150.

52 Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley, de 26 de julio de 1929 (Gaceta n°.
127, de 7 de mayo de 1930).

53 Cfr., a su vez, el Reglamento (CE) 2245/2002 de la Comision de 21 de octubre de 2002, (DOCE L 341 de
17 de diciembre de 2002), Reglamento de Ejecucion del Reglamento Comunitario.
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Como ya adelantaramos, la nueva Ley viene ahora a poner especial hincapié en el
cariz comercial del disefio industrial como fruto o confluencia de factores derivados de
su particular naturaleza, que aporta a los articulos de una empresa un valor diferenciado
respecto a otros competidores en el sector en cuestion. Esta aportacion se traduce en una
innovacién formal proyectada sobre los productos a través del disefio. Es digno en este
punto el avance y la adecuacidn de la norma a las exigencias de la realidad social.

A nuestro juicio, resulta acertada -como anticipadbamos- la utilizacion de la expresion
‘disefio industrial’** en cuanto que bajo esta terminologia se viene a unificar la denomi-
nacion de dibujo y modelos™ industriales. No obstante, hay que reconocer que la apela-
cion dual dentro del disefo industrial (dibujos y modelos) es aceptada como el inicio que
permitira -con el tiempo- la aparicion de los distintos sistemas juridicos que proponen la
proteccidon acumulada en mayor o menor medida de la propiedad industrial e intelectual
sobre la figura del diseno.

Siguiendo con el hilo argumental en torno a la terminologia adoptada por la Ley, cabe
anotar que el disefo es expresion de origen anglosajon ‘design’, en el que se encuadran
tanto el dibujo como el modelo industrial, abandonando de esta forma la terminologia
maés tradicional de ‘dibujo y modelo industrial’, utilizada con caracter general en el EPI
de 1929 (arts.164-170) normativa -recordemos- de aplicacion hasta la aprobacion de la
Ley 20/2003.

Somos de la opinion, que la terminologia usada por el legislador nacional no va en
contra de lo disciplinado en la Directiva 98/71/CE*, y el Reglamento 6/2002, respectiva-

54 Cfr,, BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El diseiio comunitario. Una aproximacion. Op.
cit. p. 36. Por su lado, atisba: IBANEZ ROMAN, Gracia M*. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento
comunitario”. En AA.VV. El Disefio comunitario. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. p. 157: “la doble denomi-
nacion no es uniforme en el conjunto de la Union Europea... algunos Estados Miembros mantienen formalmente
los dos términos, dibujo y modelo; otros estados mantienen la dualidad con diferencias materiales o de fondo;
y hay otros que, como el Reino Unido, establecen ya la moderna terminologia ‘disefio industrial’, mas acorde
con las caracteristicas que revisten los derechos sobre las creaciones de forma”. LLOBREGAT HURTADO,
M.L. “La proteccion de las creaciones de forma”. Op. cit. pp. 545 y ss. MAIER/SCHLOTELBURG. Manual
on the European Industrial Design. Edit. Carl Heymanns, 2003.

55 Ya estimaba en el pasado el Prof. OTERO LASTRES. Proteccion del diseiio: modelos y dibujos indus-
triales. Madrid: Dykinson, 1993. pp. 124 y 125, que en “el concepto de disehio industrial es desacertado el cri-
terio de aquellas legislaciones, como la espanola, que definen por separado el modelo y el dibujo como si se
tratara de dos figuras diferentes (... )”.

56 OTERO LASTRES. “La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”. Vol.
2. El disefio industrial segiin la Ley 7 de julio de 2003. En Tratado de Derecho Mercantil. Op. cit. pp. 28 y 29,
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mente, que contemplan una dual denominacion para referirse al disefio, al que atribuye
dos figuras como son los modelos y los dibujos. Junto a lo precedente, hemos de estimar
que estas distinciones no implican una doble reglamentacion. Dentro del ambito de la
proteccion del disefio también se incluyen la reproduccion bidimensional como tridi-
mensional” de las creaciones de forma. Con todo lo expresado, quiere ponerse de relie-
ve que el disefio industrial plantea un alcance mas amplio capaz de delinear o englobar
todas las creaciones de forma™ ya sean dibujos, modelos, bien de caracter bidimensional
o tridimensional. Cabalmente esta amplitud del término disefio es més adecuado y repre-
sentativo de los diversos matices que confluyen en la actualidad en la forma de los obje-
tos.

En segundo lugar, hemos de traer a colacion algunas reflexiones vertidas en torno a
la ‘peculiar’ naturaleza juridica del disefo industrial y, en concreto, de su atraccion hacia
si de diversos instrumentos normativos concentrados en decidir su auxilio. Fijémonos
que desde el propio preambulo de la LDI se nos remarca la idea de la proteccion acumu-
lada de la que goza el diseho; planteamiento puesto de manifiesto, igualmente, a lo largo
del articulado de la LDI y, expresamente, en su Disposicion Adicional Décima, que pres-
cribe: “la proteccion que se reconoce en esa Ley al disefo industrial serd independiente,
acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando
el diseno de que se trate presente en si mismo el grado de creatividad y de originalidad
necesario para ser protegido como obra artistica seglin las normas que regulan la propie-
dad intelectual”. Se infiere del contenido de esta disposicion en relacidon con lo que dis-
ciplina el art. 1.1 de la LDI, encargado de prefijar como propdsito el estatuto juridico de
la proteccion de la Propiedad Industrial del disefo, que la propia Ley amplia el objeto de

interpreta que “la nueva Ley adopta la denominacion de disefo industrial, (... ) la adopcion del término disefio
es un acuerdo de la nueva Ley, sin que ello suponga, en modo alguno un incumplimiento de la Directiva (... )”.

57 Se pronuncia en tal linea: IBANEZ ROMAN, Gracia M". “El concepto de dibujo o modelo en el
Reglamento comunitario”. Op. cit. pp. 168 y 169. BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El dise-
fio comunitario. Op. cit. p. 27: “El Reglamento CE ntim. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre 2001, sobre
los dibujos y modelos seglin las versiones linguifsticas, pero en ambos casos la norma hace referencia tanto a
las creaciones de forma bidimensionales como tridimensionales”.

58 La necesidad de atender al caricter de innovacion formal configurador del disefo y no tanto a su funcio-
nalidad se refleja en la resolucion de la Cour d’appel de Paris, 4°. Chambre, section A, 8 de octubre de 2003,
Sociéte Vallsfrance-Sociéte Industrias Valls contre Société Odda Finance Internationale-Société Compagnie
des Castors, nim. 214, Revue internationale de la propriete industrielle et artistique (Ripia), 2003, pp. 48 y ss.

Por su lado, puntualiza LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del diseiio en el Derecho espariol. Op. cit. p.
23, “la nueva regulacion europea y espaiola, basdndose en los principios que inspiran el Derecho briténico, ha
querido vincular la proteccion juridica al valor econdmico ligado a la apariencia de los productos”.
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proteccion a ciertos disenios (las obras de arte aplicado) al reconocer concretamente la
opcion de acumular la tutela de la LDI con la que otorga la propiedad intelectual. Luego,
las obras de arte aplicado podran favorecerse del amparo de la propiedad industrial e inte-
lectual, si procede.

Asimismo, tampoco debemos olvidar -en conexion con lo anterior- que existe una
proteccion para el disefio no registrado® que no procede de la Ley 20/2003, sino del
Reglamento (CE) 6/2002, que como examinaremos se acerca y asimila al régimen con-
templado por la propiedad intelectual.

A raiz de lo comentado, tanto la obra de arte aplicada al producto concebida como
disefo y el diseho no registrado son dos variantes dentro del disefio en genérico, que por
sus caracteristicas especificas se aproximan y se defienden, a su vez, por el régimen pre-
visto para la propiedad intelectual. De suerte que no podemos desconocer lo que se dis-
ciplina en el ambito normativo prescrito para la propiedad intelectual. Adviértase en este
punto, lo que se establece por el articulo 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo®, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual al
regular que “la presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos
necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. A los fines
de la presente Directiva, el término ‘derechos de propiedad intelectual’ incluira los dere-
chos de propiedad industrial”*'. /fem més, unido a este mandato, hemos de agregar el arti-

59 CASADO CERVINO, Alberto. “La Defensa de la Marca y el Disefio Comunitario”. N° 247. RDM, 2003.
pp. 268 y 269, esclarece que “la existencia de estas dos formas de proteccion del disefio, es decir, la proteccion
a corto plazo del dibujo o modelo no registrado y la proteccion a largo plazo del dibujo o modelo registrado,
responde, en cierta medida a tres factores; a saber: a la necesidad de conciliar los modelos de tutela que se apo-
yan en el Derecho de Autor con aquellos que optaron por el Derecho de la Propiedad Industrial; a la conve-
niencia de adoptar un sistema en linea con los intereses de los productores de disefos y a la decision de que el
mismo reflejase la diversidad de las creaciones protegibles como dibujos o modelos...”. Anteriormente, véase
al Prof. MASSAGUER, J. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Madrid, 1999. pp. 335 y ss.

60 Cfr., Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (DOUE L 157,
de 30 de abril de 2004), relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

61 Véase el considerando (19) de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, al pres-
cribir que “los derechos de autor existen desde la creacion de una obra y no exigen un registro oficial, convie-
ne incorporar la norma establecida en el articulo 15 del Convenio de Berna, que establece la presuncion de que
el autor de una obra literaria o artistica se considera tal, cuando su nombre aparece estampado en la misma.
Conviene aplicar una presuncion similar a los propietarios de los derechos afines, puesto que suele ser el titu-
lar de un derecho afin, por ejemplo un productor de fonogramos, quien trata de defender los derechos y lucha
contra los actos de piraterfa”. Complementado por el considerando 20, que indica “dado que la prueba es un

elemento fundamental para el establecimiento de la infraccion de los derechos de la propiedad intelectual, con-
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culo 10 relativo a las medidas correctivas: “1. Sin perjuicio de cualesquiera dafios y per-
juicios adeudados al titular del derecho a causa de la infraccidn y sin indemnizacién de
ninguna clase, los Estados Miembros garantizaran que las autoridades judiciales compe-
tentes pueden ordenar, a peticion del solicitante, que se tomen las medidas adecuadas res-
pecto de las mercancias que dichas autoridades hayan descubierto que infringen un dere-
cho de propiedad intelectual y, cuando proceda, respecto de los materiales e instrumen-
tos que se hayan servido principalmente a la creacidn o fabricacidon de las mercancias en
cuestion. Estas medidas incluiran lo siguiente: a) retirada de los circuitos comerciales; b)
apartamiento definitivo de los circuitos comerciales; ¢) destruccion. 2. Las autoridades
judiciales ordenaran que estas medidas sean ejecutadas a expensas del infractor, excepto
si se alegan razones concretas para que no sea asi. 3. Al considerar una peticion de medi-
das correctivas deberan tenerse en cuenta tanto la necesidad de que las medidas ordena-
das sean proporcionales a la gravedad de la infraccion, como los intereses de terceros”.
También cabe destacar las medidas de publicidad disciplinada en el articulo 15, que obli-
ga a los Estados Miembros a la divulgacion de la decision y su publicacion total o par-
cial, asi como el articulo 17 que pretende la consecucion de codigos de conducta en orden
a observar el contenido de dicha Directiva.

La precitada Directiva se habia de trasladar al Derecho nacional y, para ello, se ha
promulgado la Ley 19/2006%, de 5 de junio (BOE N° 134 de 6 de junio de 2006), por la
que se amplian los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual® e industrial

viene garantizar que se pongan de manera efectiva a disposicion de las partes medios de presentacion, obten-
cion y proteccion de pruebas. Los procedimientos deben tener en cuenta los derechos de la defensa y prever las
garantias necesarias, incluida la proteccion de la informacion confidencial (...)”. Destacamos estos conside-
randos al servirnos, mutatis mutandi, al amparo y defensa del disefio no registrado como veremos.

62 Su precedente se halla en el Proyecto de Ley n°. 57-2, Boletin Oficial de las Cortes Generales, Congreso
de los Diputados, 121/000057, puede consultarse en <http://www.congreso.es/>, seccion proyectos de Ley.
MAYAN SANTOS, M*. Encarnacion. “Cambio en la propiedad intelectual e Industrial. En especial, el Proyecto
de Ley que modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”, diciembre 2005 (consultado el 7
de abril de 2006), en <http://www.juridicas.com/areas/50-Derecho%20Mercantil/>

63 Téngase en consideracion aqui la Ley 23/2006, de 7 de julio, (BOE N° 162 de 8 de julio de 2006), por la
que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril. Se contiene en su preambulo lo siguiente: “La razon de esta reforma del texto refundi-
do de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, res-
ponde a la necesidad de incorporar al derecho espaniol una de las altimas directivas aprobadas en materia de
propiedad intelectual, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001,
relativa a la armonizacion de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos
de autor en la sociedad de la informacion, con la que la Unién Europea, a su vez, ha querido cumplir los
Tratados de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 1996 sobre Derecho de Autor y
sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas”.

39



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

y se establecen normas procesales para facilitar la aplicacion de diversos reglamentos
comunitarios, Ley conocida vulgarmente bajo el rotulo de “Ley Antipirateria™.

Finalmente, hemos de apreciar que el disefo industrial tutelado por la LDI no impi-
de que éste sea, igualmente, amparado por otras legislaciones tanto comunitarias como
internacionales al favorecer la convivencia de dichas reglas. Podemos concluir en aten-
cion a todo lo expresado, -desde un versante normativo y en funcion del arco de protec-

64 Se subraya lo més destacable de esta Ley, por cuanto que pretende alcanzar los objetivos fijados por la
Directiva y trasladarlos al Derecho nacional. La reciente Ley viene a incorporar la Directiva 2004/48/CE, con-
cerniente a los derechos de propiedad intelectual incluyéndose los de propiedad industrial, especialmente, en la
incorporacion de una serie de medidas destinadas a mejorar las vias de persecucion de los infractores. De un
lado, estableciendo un derecho de informacion tal y como se explica en el preambulo de la norma y, de otro, un
derecho de acceso a las diversas fuentes que puedan atajar de la mejor de las maneras posibles la expansion y
distribucion de las obras de los infractores. La Exposicion de Motivos de la Ley viene a declarar que “La
Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los
derechos de propiedad intelectual, tiene por objetivo aproximar las legislaciones sobre los medios de tutela de
los derechos de propiedad intelectual, para garantizar un nivel de proteccion elevado, equivalente y homogé-
neo en el mercado interior. Bajo la denominacion de propiedad intelectual también se recogen en el derecho
comunitario y, en particular, en esta directiva los derechos que en el ordenamiento juridico espaiiol se agru-
pan bajo la denominacion de propiedad industrial. La efectividad de la tutela jurisdiccional de estos derechos
ha de redundar tanto en la promocion de la innovacion y la competitividad de las empresas como en el de-
sarrollo cultural europeo. Deben tenerse en cuenta también sus repercusiones en dmbitos tan diversos como el
empleo, la estabilidad de los mercados o la proteccion de los consumidores. La directiva valora también aque-
lla tutela jurisdiccional como una forma de impedir pérdidas fiscales o de garantizar, en iltimo término, el
orden publico” (el subrayado es de nuestra autoria). Sigue explicdndose en dicho preambulo: “bajo la deno-
minacion de derecho de informacion, la directiva considera necesario poder ofrecer, en el dmbito del proceso
civil, cauces para obtener informacion sobre el origen y las redes de distribucion de las mercancias o servicios
en los que se concrete la infraccion de los derechos de propiedad intelectual o industrial. La Ley encauza la
posibilidad de instar de un organo jurisdiccional civil el requerimiento de esta informacion a través de una
nueva diligencia preliminar dentro del articulo 256 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
si bien limita su posibilidad a la preparacion de un juicio por una infraccion de un derecho de propiedad inte-
lectual o de propiedad industrial cometida mediante actos llevados a cabo a escala comercial, esto es, aque-
llos realizados para obtener beneficios economicos o comerciales directos o indirectos. El acceso a los docu-
mentos bancarios, financieros o comerciales que estén bajo el control del presunto infractor es regulado como
el contenido propio de otra nueva diligencia preliminar, también en este caso en relacion con infracciones de
los derechos de propiedad intelectual e industrial cometidas mediante actos realizados con fines comerciales.
El contenido de esta diligencia preliminar también se configura como diligencia de prueba para facilitar la
obtencion de pruebas en el curso de un procedimiento judicial. La regulacion de la prdctica de estas nuevas
diligencias estd presidida por la doble cautela de garantizar la confidencialidad de la informacion requerida
y de evitar que los datos obtenidos puedan utilizarse para fines distintos a la preparacion del juicio”. Notese,
a su vez, que a través de los diversos mandatos se modifican algunos preceptos de la Ley de Marcas, Patentes,
Propiedad Intelectual y la Ley del Diseho industrial, respectivamente, como contenido integral de dicha Ley.
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cion que pretendamos para nuestros disenos-, el utilizar unos cauces® u otros. Esto es,
podamos defender el disefio solo para el territorio espaiol, o bien patrocinar disefios con
cariz internacional tramite el registro de dibujos y modelos internacionales o comunita-
rios y, dentro de esta Gltima categoria, entre disefos registrados o no.

I1.- Objetivos

Una vez descrito -en lineas generales- nuestro centro de interés y el marco normati-
vo que lo sustenta, corresponde no perder de vista que nuestros propdsitos y puntos de
mira se focalizan exclusivamente en diversos pilares, a saber:

1.- Poner de manifiesto la problematica juridica del disefio industrial con ocasion
de la nueva reforma habida en nuestra legislacion y -que atn se sigue modificando- y
cOdmo esta soluciona o no muchos de los inconvenientes derivados de la apropiacion inde-
bida de la actividad inventiva y creadora por falta o insuficiencia de remedios juridicos
para su tutela. Se ha de analizar y observar los instrumentos normativos a nivel comu-
nitario y como estos han sido trasladados en su matiz nacional.

2.- Solventar las dificultades interpretativas que acompanan a todo proceso de
cambio legislativo, en particular, descender al detalle de los requisitos materiales
(novedad y singularidad), que comportan la proteccion del disefio industrial y que
lo hace accesible el Registro y, con ello, los diversos derechos inherentes al mismo,
sin desconocer la figura del diseno no registrado, que se manifiesta en sectores eco-
ndmicos tan relevantes como el de la moda o, especialmente, PYMEs que no poseen fon-
dos suficientes para invertir en I+D (disefios industriales).

3.- Establecer las principales diferencias y similitudes del diseno industrial con
respecto a otros instrumentos de la propiedad industrial como son las patentes,
modelos de utilidad, la marca y, a su vez, la propiedad intelectual. En suma, se trata
de saber como ha resuelto estos conflictos de limites la Ley 20/2003 espafola y el

65 Para CURELL AGUILA, Marcel-1i. “Panorama actual de la proteccion juridica de los disefios industria-
les”. En Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BER-
COVITZ. Barcelona: Grupo espanol de la AIPPI, 2005. p. 298: “lo mas probable es que para proteger un dise-
flo se utilicen de forma acumulativa varias de estas vias de proteccion disponibles, o incluso todas ellas a la par
si se persigue una cobertura internacional y/o supranacional”.
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Derecho comunitario, ademas de analizar la jurisprudencia vertida sobre la materia.

4.- Por @ltimo, -pero no menos importante-, delinear una guia-formula practica de
facil actuacion para el empresario (pymes y microempresas) que quieran incorporar esta
figura: el disefo -bien inmaterial-intangible- como valor ahadido de la empresa en ade-
cuacion a la normativa vigente mediante su exposicion en los anexos de este trabajo de
investigacion.

I11.- Método

Las pretensiones relacionadas en el anterior punto vendran a desarrollarse a lo largo
del trabajo en cinco grandes partes enlazadas. En la primera parte, se expondran una serie
de consideraciones generales en torno al disefio industrial como modalidad de la propie-
dad industrial, en particular, se analiza su naturaleza juridica, ordenacion y concepto. En
la segunda parte, se examinan con detalle los requisitos de fondo-materiales necesarios
para posibilitar el acceso a la tutela del disefo industrial, en concreto, novedad y singu-
laridad. En lo que hace a la tercera parte, se revelaran los derechos inherentes al disefio
industrial y la mecanica de su acceso al Registro. La estrecha ligazon entre el disefio
industrial con las otras variantes de la propiedad industrial y, especialmente, con la pro-
piedad intelectual se manifestarin en la cuarta parte del trabajo.

Finalmente, se cerrari el iter con la muestra de las principales conclusiones a las que
se han arribado con el estudio, junto con la bibliograffa y materiales utilizados para aquel
fin. Sumado a ello, unos anejos que revelen lo explicitado desde un versante practico y
atil para los operadores que necesitan promover sus disefios.

Expuesto el recorrido a seguir, -a continuacion-, hemos de describir cual sera nues-
tro método de trabajo. En este sentido, se usara el enfoque metodologico que proporcio-
na el analisis juridico (hermenéutica juridica) unido a otros métodos como el historico
(los antecedentes), la jurisprudencia de intereses, la comparacion con otras legislaciones,
esto es, empleo de un pluralismo metodologico. Ademas, para la elaboracion de nuestra
investigacion se hard uso de la bibliografia especializada mediante su examen e interpre-
tacion. Del mismo modo, se evaluarin supuestos practicos de como se esta tutelando el
disefio en algunas empresas en I+D y, en particular, en diseho industrial y observar si esta
inversion ha resultado Optima y eficiente. En este 4mbito y para llevar a buen puerto este
analisis se tendré el auxilio y colaboracion de informes y estudios elaborados por orga-
nismos piblicos tales como la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseho y la
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Innovacion (DDI)®, que lleva a cabo una labor ingente de fomento del disefio industrial.

En cuanto a las herramientas a utilizar en nuestra indagacion, se usara Internet como
instrumento para recabar informacion y experiencias de otras legislaciones europeas;
considerando que la principal fuente de la que “bebe” la normativa espanola son la
Directiva y el Reglamento comunitario y hay que saber como estos han sido trasladados
a los diversos paises miembros de la Unidn Europea. Se evaluaran, a su vez, los supues-
tos practicos que se estan tramitando en la Oficina Espanola de Patentes y Marcas®,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Todo ello con el fin de responder a los ejes-
objetivos tematicos supra expuestos.

Por altimo, en los anexos del trabajo se reflejara la utilidad practica de la investiga-
cion mediante la elaboracion de una guia de actuacidn tanto normativa como informati-
va para facilitar el acceso a la defensa e incentivo de sus creaciones e invenciones en un
mercado globalizado e integrado como es la Union Europea. Las empresas espaiiolas
(sean pymes o grandes empresas) en convergencia y competencia con las del resto de la
Unidn Europea han de comprender y observar la importancia que posee el tener disehos
industriales protegidos y que el coste de esa tutela es econdmicamente poco costosa en
relacidn a los beneficios® que pueden obtenerse de la misma.

66 Mas informacion en <http://www.ddi.es>
67 Cfr., <http://www.oepm.es>

68 Hemos de traer a colacion aqui el reciente informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), donde se detalla que tan so6lo un 1,5% de las 50 empresas transnacionales
més grandes del mundo contempla a Espaia como un posible destino en el que localizar sus planes I+D en los
proximos cuatro ahos. Téngase en cuenta que la competencia y los costes laborales fuerzan a las companias a
explorar nuevos mercados en paises emergentes, de gran tamano y con altas tasas de crecimiento. Y también,
la rapidez de los cambios tecnoldgicos exige mayor esfuerzo inversor en investigacion, véase en
<http://www.unctad.org>
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IV.- La Naturaleza Juridica del Disefio Industrial

La naturaleza juridica del diseho industrial es un tema socorrido sobre el cual se ha
discutido y teorizado abundantemente.” Los disefios industriales constituyen un subtipo
de propiedad y de ah{ su patrocinio y defensa, pero ademas concurre en el disehio una
naturaleza especial, que responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorpo-
rarse en productos tangibles. Ante todo, el disefio es una modalidad de la propiedad
industrial encuadrable dentro de la categoria genérica de los bienes inmateriales™, que
posee el empresario.

Calificamos de especial la sustancia del disefio, toda vez que estos disefios industria-
les estan a caballo entre las artes y la tecnologia pues los disefiadores industriales se
esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia
estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos @ltimos en cuanto al
funcionamiento de los productos”.

Mas, particularmente, e indagando en lo que se refiere a la esencia del diseho indus-
trial, cabe apuntar que existen dos planteamientos contrapuestos: los que tratan de acer-
car esta figura a la Propiedad Intelectual (el denominado copyright approach) y los que
la equiparan al Derecho de Patentes (patent approach). Logicamente, cada una de estas

69 Precisa LLOBREGAT HURTADO, M". Luisa. “El nuevo régimen juridico del disefio industrial en
Derecho espanol”. Op. cit. p. 1664: “la naturaleza hibrida de los disefios plantea, por un lado, el problema de
su caracterizacion, pues se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial y por los derechos
de autor. Por otro lado, al examinar la proteccion de las formas estéticas, nos encontramos con la polivalencia
funcional de las creaciones de forma que se pueden proteger a distintos niveles”. FERNANDEZ-NOVOA, C.
“El encuadramiento sistematico del disefo comunitario”. En Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual
y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ. Barcelona: Grupo espanol de la AIPPI, 2005. p.
411. En el Derecho italiano, ya se expresaban en similares términos: BONASI BENUCCI. Tutela della forma
nel diritto industriale. Milano, 1963. VANZETTI. “Il problema dei marchi di forma”. T. I. Riv. Dir. Comm.,
1964. pp. 413 y ss.

70 DE LA VEGA GARCIA, EL. Proteccion del diserio en Derecho Industrial y de la Competencia. Op. cit.
pp. 54 y ss. Describe RODRIGUEZ DIAZ, Isabel. “El disefo industrial no registrado”. Op. cit. pp. 257 a 298.,
p. 261: “la naturaleza inmaterial del disefo industrial”.

71 Véase el Informe del Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e
indicaciones geograficas, 9 sesion, Ginebra de 11 a 15 de noviembre de 2002, sobre los “Los disefios indus-
triales y su relacion con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales”. Documento preparado por
la Secretaria, Organizacion mundial de la propiedad intelectual (OMPI, SCT/9/6, de 1 de octubre de 2002).
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dos concepciones™ le confiere un fundamento diferente. Los partidarios de su incorpora-
cion en la propiedad intelectual se basan en un razonamiento de tipo subjetivo: al igual
que sucede con las obras de la propiedad intelectual basta un acto de creacidon para que
sin mas surja la proteccion juridica. En cambio, los defensores de su aproximacion al
Derecho de patentes requieren un sustento de tipo objetivo, por cuanto que hay que ahna-
dir o incluir algo nuevo a la creacion, por lo que no basta la sola creacion considerada per
se.

Cierto que en el disefio industrial, a diferencia de lo que sucede en otras variantes de
la propiedad industrial, convergen dichas posturas y, no resulta extrafio tal y como mani-
fiesta el Prof. OTERO LASTRES™: “(...) un fundamento subjetivo y fundamento objeti-

72 Bajo el anterior sistema de reglamentacion el EPI aplicado a los dibujos y modelos, se refiere DE LA
VEGA GARCIA, F.L. Proteccion del diseiio en el Derecho Industrial. Op. ult. cit. pp. 33 y 34, “frente a un
modelo de acumulacion absoluta, adoptado en paises como Francia, en los que tanto las normas de Propiedad
Industrial como de Propiedad Intelectual podrian ordenar, cada una en su esfera de competencia, el diseno, se
encuentra el modelo de separacion absoluta, presente, por ejemplo, en Italia y los modelos de acumulacion res-
trictiva, en diversos grados, del Benelux, Alemania, Portugal o Dinamarca. El silencio del Acuerdo sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, integrado en el acuerdo por el
que se establece la Organizacion Mundial del Comercio (Marrakech, 15 de abril de 1994), favorece la diversi-
dad en este punto”. También antes ya se habfan pronunciado en esta linea expositiva: OTERO LASTRES, J.M
“Dibujos y modelos industriales” en Los derechos de propiedad intelectual en la Organizacion Mundial del
Comercio. T.I. Madrid, 1997. p. 236. CARRASCO PRADAS, D. A. “Repercusion del acuerdo sobre los ADPIC
en el Derecho espaiiol de la propiedad industrial”. En Los derechos de propiedad intelectual en la Organizacion
Mundial del Comercio. T.I. Madrid, 1997. pp. 395 y ss. Seglin IBANEZ ROMAN, Gracia M*. “El concepto de
dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. Op. ult. cit. pp. 165 y 166: “las dificultades para definir el
derecho sobre el disefio industrial provienen de su discutida naturaleza juridica. La mayorfa de la doctrina habla
de una naturaleza hibrida del diseho, a medio camino entre el derecho de autor y el derecho de patentes. Esta
dificultad se manifiesta por un lado, en la posibilidad de incluir todo diseho industrial en la proteccion por
Derecho de autor, lo que implicaria considerar ‘arte’ a cualquier forma industrial, y por otro y sobre todo, con
ocasion de la regulacion de las obras de arte aplicadas a la industria, es decir, de los objetos de uso con forma
artistica. Se trata de muebles, telas, azulejos, etc., en los que se reproducen obras de arte”. LLOBREGAT HUR-
TADO, M. L. “La proteccion de las creaciones de forma”. Op. ult. cit. pp. 545, manifiesta que “las creaciones
de forma se pueden proteger a distintos niveles y sobre este tema se ha ocupado desde principios de la década
de los sesenta la doctrina italiana (...)”. Sintetiza la cuestion: PEROT-MOREL, M". A. “La difficile concilia-
tion du nouveau Droit communautaire des dessins et modeles et des 1égislations nationales du Droit D’auteur”.
En Estudios. Op. cit. p. 825, “ces deux poles d’attraction constituent on le sait, la pierre d’achoppement de la
matiere. Dans toute les 1égislations I’interrogation est la méme. A quel régime faut-il donner la préférence?
Doit-on le séparer radicalement ou les combiner dans une superposition totale ou partielle? Les réponses varient
profondément selon les conceptions philosophiques sur I’art ou les intéréts économiques en jeu”.

73 OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”.
Vol. 2. El disefio industrial. Op. cit. pp. 50 y ss. Idem en "Concepto de disefio y requisitos de proteccion en la
nueva Ley 20/2003”. Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. p. 54, “esta natura-
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vo, y ambos tienen el mismo peso, juegan por igual, y son exigibles al mismo tiempo (...)
El acto de creacion es necesario, pero por si solo insuficiente. Es preciso algo mas, un
fundamento objetivo: hay que enriquecer el patrimonio de las formas estéticas aplicadas
a la industria. En consecuencia, se debera proteger el disefio no s6lo por un acto de reco-
nocimiento al creador de la apariencia de un producto o de una parte del mismo, sino tam-
bién porque hace ingresar una nueva forma estética en el patrimonio de la Estética
Industrial y, de este modo, los consumidores ven aumentadas las posibilidades de elegir
productos con formas estéticamente atractivas”.

Por lo tanto, creemos que la naturaleza del disefio se sustancia en un doble parame-
tro: por un lado, el caracter subjetivo en cuanto que es pertinente la existencia de una cre-
acidn (imaginacion e inventiva) por parte del autor’ del disefo. Y, por otro, también nos
hallamos con el caracter objetivo en razon de su registro”™ y la prioridad que éste le otor-
ga en derechos y obligaciones inherentes, sobre todo en caso de controversia.

No parece desacertado decir -de conformidad con todo lo referenciado hasta aqui-
que el disefio presenta un caracter complejo en su naturaleza al manifestar una doble

leza hibrida de la figura, que esta a horcajadas de la propiedad industrial y la propiedad intelectual, ha provo-
cado dos tendencias contrapuestas, una que trata de aproximar su regulacion a la Propiedad Intelectual, y otra
que trata de hacerlo a la Propiedad Industrial y, dentro de ésta, al Derecho de Patentes”. También en
DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M*. “La proteccion juridica del disefio industrial: la novedad y el caracter singu-
lar”. Op. cit. p. 90.

74 Considérese el derecho a solicitar la inscripcion del diseno industrial, que se confiere segtn el art.14 de
la Ley 20/2003: “1. El derecho a registrar el diseiio pertenece al autor o a su causahabiente. 2. Cuando el dise-
7fio haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho a registrar el disefio pertenecerd en
comiin a todas ellas en la proporcion que determinen. En defecto de pacto contractual al respecto, y sin per-
Juicio de lo dispuesto en el art. 58 de esta Ley, se aplicardn las normas establecidas en el Codigo civil para la
comunidad de bienes. 3. Si un mismo diseiio ha sido creado por distintas personas de forma independiente, el
derecho a registrar pertenecerd a aquel cuya solicitud de registro tenga una fecha anterior de presentacion en
Esparia, siempre que dicho registro llegase a ser concedido. 4. En los procedimientos ante la Oficina Espanola
de Patentes y Marcas se presumird que el solicitante tiene derecho a registrar el disefio”.

75 Cfr., sobre este punto, la opinion del Prof. OTERO LASTRES, J. M. Ibidem. pp. 54 y 55, “considero que
habria sido més acertado conceder el derecho a obtener la proteccion resultante de la Ley no al creador que pri-
mero solicite el registro, sino al creador que primero haga ingresar la apariencia en que consiste el disefio en el
patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria; o dicho de otra manera, al creador que primero ponga
su creacion a disposicion de la comunidad... la Ley espafola y el Reglamento (CE) 6/2002 no dejan comple-
tamente desamparado al autor o a su causahabiente que, no siendo el primero que solicito el registro del dise-
o, es, en cambio, el primero que lo ha utilizado en el mercado o que ha realizado preparativos serios y efecti-
vos para utilizarlo. En efecto, hay que tener en cuenta que en el ambito de la Union Europea los disefios regis-
trados nacionales 0 comunitarios van a convivir con los disefios ‘no registrados’, los cuales gozan de protec-
cion por la via del citado Reglamento”.
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dimensidn: de un lado, el disefo se traslada a una creacion funcional al estar incorpora-
da a productos, dandole a éstos una utilidad mediante una mejor arquitectura u ornamen-
tacion. Pero, asimismo, el disefio es una creacidn estética’™ en la medida que otorga al pro-
ducto una apariencia mas atractiva para su adquisidor, cliente, consumidor y usuario. Lo
resehado es una consecuencia de un viejo planteamiento ampliamente argumentado por
la teorfa de la unidad del arte”, que es, en definitiva, la que informa nuestro sistema tui-
tivo al igual que lo disciplinado por el Derecho comunitario.

Podemos afirmar y concluir, que la naturaleza mixta o hibrida™ del disefo industrial
se refleja no sdlo en el presupuesto de su peculiar naturaleza juridica, sino que se ha de
atender al dato de que el disefio conlleva diversos intereses complementarios en orden a
su proteccion y que ello hace cautivadora y fuerte a esta modalidad de la propiedad indus-
trial. Primero, el disefio es reflejo de la creatividad del autor y de ahi su tutela e, igual-
mente, esa creatividad trasladada al mundo comercial y empresarial persigue compensar
los esfuerzos y obtener los rendimientos”™ posibles de su inversion tramite la creatividad
aportada. No resulta llamativo sino mas que razonable que en funcion de los intereses

76 MAGELLL. L’estetica nel diritto della propieta intellettuale. Padova: Cedam, 1998. pp. 7 y ss.

77 GOMEZ SEGADE, J. A. “Panoramica de la nueva Ley espanola de disefo industrial”. Op. ult. cit. p. 30,
explica “la influencia del gran maestro POUILLET se formul6 en Francia la ‘teorfa de la unidad del arte’, que
en la actualidad no sélo se acoge en Francia, sino en la mayoria de los paises, entre ellos Espaha, y también en
el &mbito comunitario. De acuerdo con esta teorfa de casi universal aceptacion, el creador de una forma estéti-
ca aplicable a la industria, ademas de la proteccion mediante el régimen especifico del diseho industrial, en
general, podré disfrutar conjunta o alternativamente de la proteccion mediante derecho de autor”.

78 Asi, GONZALEZ LOPEZ, Inmaculada. “El requisito de la novedad en el régimen juridico de proteccion
del modelo industrial: criterios jurisprudenciales para su apreciacion [Comentario a la Sentencia del Tribunal
Supremo (Sala 3%, Seccion 3%) de 19 de febrero de 1999]”. N° 595. RGD, 1994. p. 3996, manifiesta que “no
existe discusion alguna a la hora de reconocer la naturaleza hibrida del diseno industrial, residiendo su objeto
en una encrucijada que, ora se acerca al terreno del arte, ora se aleja por los caminos de la técnica... Es eviden-
te que la innovacion de forma en que consiste el disefio industrial se acerca més, por su naturaleza, a una crea-
cion del espiritu, en el sentido de las creaciones intelectuales protegidas por derecho de autor, que a una inno-
vacion técnica o industrial, objeto del derecho de patentes o del modelo de utilidad. Resulta, cuando menos, dis-
cutible, que la aplicacion industrial del disefio para producir en serie productos de uso comin, arrebaten a éste
el valor artistico que, en principio, pudiese encerrar, por el simple hecho de la ‘repetibilidad’ o la fabricacion
en serie”. En otros términos, piensa MACIAS MARTIN, José. “Estudio monografico de la Ley 20/2003, de 7
de julio, de proteccion juridica del disefio industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 656, “siempre se ha dicho que el
diseno se mueve entre el arte (dmbito de la libertad, en este caso del disehador) y la industria (dmbito de la nece-
sidad, impuesto por la funcion del producto)”.

79 Griéfica es LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del diserio en el Derecho espariol. Op. cit. pp. 22y 23,
“el Derecho del Diseno protege fundamentalmente el interés del empresario en recuperar los frutos de su inver-
sion”.
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relevantes que concurren existan algunos ordenamientos® que mantienen la proteccion
acumulada® del diseno industrial con la propiedad intelectual e industrial, mientras que
otras legislaciones vienen a diferenciar® ambos sistemas normativos, de un lado, la pro-
piedad industrial y, de otro, la intelectual; sin que dichas posturas por ser contrapuestas
dificulten la dimension de excelencia que demuestra el disefo industrial.

V.- La Ordenacion del Diseno Industrial

Bajo este epigrafe nos referiremos, -con obligada brevedad-, a los antecedentes de la
reglamentacion del disefio industrial, para luego descender -con caracter ampliado- al
estudio pormenorizado del actual Derecho vigente.

80 Expresa SAINT-GAL, Y. “Importance des droits de propriété industrielle pour les firmes exportatrices
plus spécialement dans le cadre de la CEE”. Op. cit. p. 806, “les 1égislations étrangeres ont tendance a faire une
distinction entre le modele industriel et I’ouvre d’art pur (appelé aussi en cas de reproduction ‘art appliqué’ ou
‘ouvre d’art utilisée industriellement’), bien que cette délimitation soit parfois difficile a établir. Seuls certains
pays, dont la France, accordent une protection tres large aux dessins et modeles industriels et aux oeuvres d’art
appliqué, les uns et les autres prévoyant un dépdt et pour la loi sur le droit d’auteur que ne nécessite aucune for-
malité, la priorité étant établie par la date de création. En autre, la durée de protection est généralement beau-
coup plus longue en France que dans les autres pays. Parmi les pays du Marché commun, la Belgique a des con-
ceptions voisines de celles de la France. Au Luxembourg et aux Pays-Bas il n’existe pas de 1égislation en la
matiere, mais la loi sur le droit d’auteur peut étre invoquée. En Italie, une distinction tres nette est opérée entre
les dessins et modéles et les oeuvres d’art pur protégés par deux législations différentes. En Allemagne les deux
législations coexistent également d’une maniere independante, mais elles peuvent étre cumulées dans certains
cas”. En cambio, para el Derecho norteamericano, cfi.,, HUDIS, J. y SIGNORE, Ph. “Protection of Industrial
Designs in the United States”. Vol. 27. N° 7. European Intellectual Property Review, 2005. p. 256, “(... ) owners
of industrial designs wishing to protect them under US law must resort to a combination of different types of
protection: design patents, trade dress and copyrights”.

81 Reflejo es el Derecho francés, asi PEROT MOREL. “Le systéme francais de la double protection des des-
sins et modeles industriels”. En AA.VV. Disegno industriale e protezione europea, Congreso de Trevino.
Milano, 1989. pp. 47 y ss. In totum, CHAVANE, A. y JACQUES BURST, J. Droit de la propiété Industrielle.
Paris: Dalloz, 1993.

82 Tlustrativo es el Derecho italiano, cfr., entre otros: MAGELLI, S. “I1 diritto d’autore sulle opere del diseg-
no industriale”. Anno XIII. N° 2. En Contratto e impresa, mayo-agosto, 1997. pp. 765 y ss. CHIMIENTL
“Opere del disegno industriale e diritto di autore”. N° 4. Rivista il Diritto di autore, giuffre, 1997. pp. 462y ss.

51



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

5.1.- Los Antecedentes Legislativos

Desde la celebracion de la Convencion de Berna en 1886% para el amparo de las
obras literarias y artisticas, el ambito del derecho de autor se ha ido extendiendo y evo-
lucionando. Tradicionalmente el derecho de autor se vinculaba a las Bellas Artes (la pin-
tura, la escultura, la arquitectura y la masica, fundamentalmente) y eran éstas las que dis-
frutaban de tutela. En la actualidad, el derecho de autor no tiene como @inico proposito
proteger las Bellas Artes, favoreciéndose también de la apreciacion de auténticas crea-
ciones artisticas, entre otros, las ‘obras de arte plastico’ sean o no aplicadas. Apintese
aqui el articulo 10.1.e) de la Ley de Propiedad Intelectual®: “son objeto de propiedad
intelectual todas las creaciones originales... comprendiéndose entre ellas, las esculturas y
las obras de dibujo, pintura, grabado, litografia y las historietas graficas, tebeos o comics,
asi como sus ensayos o bocetos y las demas obras plasticas sean o no aplicadas”.

Como bien ha explicado, sobre esta teméatica de precedentes, el Prof. OTERO LAS-
TRES: “los primeros textos legislativos sobre modelos industriales aparecen en Espafa a
fines del siglo XIX. En la legislatura, de 1882-1883, el Gobierno sometid a las Cortes un
proyecto de ley sobre propiedad de marcas de fabrica, de comercio, de agricultura y de
dibujos o modelos industriales para las provincias de Ultramar”®. Al proposito de cono-

83 Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, del 9 de septiembre de 1886,
estd completado en Paris el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlin el 13 de noviembre de 1908, completado en
Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948,
en Estocolmo el 14 de julio de 1967, en Paris el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
Cfr., para mas informacion en <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html>

84 Vid., Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (BOE de 22 de abril de 1996), por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposi-
ciones legales vigentes sobre la materia. Modificada por la Ley 5/1998, de 6 de mayo, de incorporacion al
Derecho espaiol de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1995, sobre
la proteccion juridica de las bases de datos (BOE N° 57, de 7 de marzo de 1998, p. 7935). La ltima modifica-
cion viene dada por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplian los medios de tutela de los derechos
de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicacion de diversos
reglamentos comunitarios (BOE N° 134 de 6 de junio de 2006) y, la mas reciente en el tiempo -ya anotada-, Ley
23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

85 Vid., OTERO LASTRES, J. M. El modelo industrial. Madrid: Montecorvo, 1977. pp. 267 y ss., detalla-
damente senala los principales hitos desde una perspectiva legal, primero, de los dibujos y modelos industria-
les, y después, disefios industriales. El autor subraya especialmente en p. 271, que “de una parte, hay que des-
tacar que a finales del siglo XIX los modelos industriales carecian por completo de proteccion en Espaia. No
existia texto alguno que disciplinase en nuestro pafs el derecho de modelo industrial. De otra parte, hay que afir-
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cer los precedentes més remotos en torno a las reglas sobre el disefio industrial, hemos de
observar lo establecido en el Real Decreto de 21 de agosto de 1884, en el preambulo de
dicha norma se justifica la urgencia de la elaboracion de dicho texto regulatorio; en el
texto se contemplaba la disciplina de las marcas y los modelos industriales sin diferen-
ciar nitidamente entre ambas modalidades de la propiedad industrial. Mas tarde, se pro-
mulgaria el Real Decreto de 16 de agosto de 1888, con el fin de atender a lo prescrito por
el art. 11*” del Convenio de la Union de Paris® (en adelante CUP), para la proteccion de
la propiedad industrial de 1883.

Con el decurso del tiempo, el punto de atencion para la ordenacion de los disefios
industriales vendra dado por la Ley de 16 de mayo de 1902% y los reglamentos para su
ejecucion® y, posteriormente, el foco basico y primordial vendra configurado por el
Estatuto de la Propiedad industrial, de 30 de abril de 1929°".

mar que aunque los modelos indutriales eran protegidos en determinados territorios de Ultramar, la proteccion
allf dispensada a los modelos adolecfa de numerosos defectos”.

86 Vid., en Gaceta de Madrid, 28 de agosto de 1884. T. III. N° 241, pp. 685 a 699. Este Real Decreto de 21
de agosto de 1884 (también publicado en la Gaceta de La Habana el 4 de octubre de 1884).
Se le conocid por la Ley de Marcas, regula lo relativo al procedimiento de registro de marcas, dibujos y mode-
los industriales, los derechos que se derivan, las causales de caducidad, las acciones y medidas judiciales a ejer-
cer por violacion de los derechos concedidos, asi como las disposiciones penales por infraccion de éstos. Mas
en <http://www.ocpi.cu/legislacion02.html>

87 El articulo 11 del Convenio de la Union de Paris para la proteccion de la propiedad industrial, de 20 de
marzo de 1883, con sus sucesivas modificaciones, narra: [Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos
industriales, marcas: proteccion temporaria en ciertas exposiciones internacionales].

1) Los partses de la Union concederdn, conforme a su legislacion interna, una proteccion temporaria a las
invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, asi como a las mar-
cas de fdbrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u ofi-
cialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.

2) Esta proteccion temporaria no prolongard los plazos del Articulo 4. Si, mds tarde, el derecho de prioridad
fuese invocado, la Administracion de cada pats podrd contar el plazo a partir de la fecha de la introduccion
del producto en la exposicion.

3) Cada parts podrd exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introduccion, los
documentos justificativos que juzgue necesario.

88 Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre
de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio
de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, (BOE N° 128, de 1 de febrero de 1974).

89 Al respecto, cfr., <http://www.oepm.es/internet/museo_virtual/coleccion.asp?modalidad=4>
90 Cfr., para mas informacion: OTERO LASTRES. El modelo. Op. ult. cit. pp. 271 y ss.
91 Gaceta nim. 127, de 7 de mayo de 1930.
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Los dibujos y modelos industriales se encontraban regulados en los articulos 164°* a
170 y 182 a 195 del antiguo EPI. Es justamente el primero de estos mandatos, el articu-
lo 164, el que ya nos demuestra la base de unas creaciones formales configuradas expre-
samente con propdsito industrial (modelos y dibujos industriales) tutelables tramite de la
propiedad industrial y, otras, las conformadas sin objetivo industrial pero que luego se
aplican a la industria: modelos artisticos de aplicacion industrial”. Luego, el articulo 164
del EPI diferencia entre dibujos y modelos industriales y modelos artisticos de aplicacidon
industrial, lo que supone una clara existencia de esa dualidad™ tutelar de las creaciones
de forma, véase, a su vez, el articulo 190 del EPI.

En los arts. 165 a 170 viene a reglamentarse el registro de los dibujos y modelos, as{
como los diversos documentos pertinentes y, a su vez, quiénes pueden solicitar la ins-
cripcion en el Registro de estas modalidades de propiedad industrial. Igualmente, se nos
ensefa el derecho de exclusiva que detenta el autor que ha inscrito y posee un certifica-
do de dicha inscripcion.

Hay que llamar la atencion a lo ordenado en el art. 169 del EPI: con objeto de esta-
blecer las reglas para diferenciar lo que puede ser objeto de modelo industrial y mode-
lo de utilidad, habrd de servir de norma lo que es objeto de proteccion; esto es, que el
modelo de utilidad protege la forma en que se ejecuta y que da origen a un resultado
industrial, y el modelo industrial protege tinicamente la forma. Se infiere la razon de ser
predicable del diseno industrial alejada de la funcion técnica atribuible a otro tipo de
invenciones circunscritas a la funcionalidad (modelo de utilidad) frente al carécter artis-
tico o estético que se otorgan a las invenciones de formas externas.

92 Segtin el art. 164. Se entenderdn comprendidos en este titulo todo lo referente al registro de modelos de
utilidad, modelos y dibujos industriales y modelos artisticos de aplicacion industrial.

93 MERYNO BAYLOS, Pedro. “Diseno industrial. Una aproximacion al régimen protector”. Op. ult. cit. p.
109.

94 Apunta sobre este particular: MERINO BAYLOS, P. “Diseho industrial. Una aproximacioén... “. Op. cit.
p. 113, “la necesidad de la acumulacion se debe a la no poco frecuente circunstancia de la comercializacion de
objetos que no estdn amparados en un registro de dibujo o modelo industrial y que, en consecuencia, no gozan
de un derecho exclusivo de propiedad industrial. La belleza de muchos de estos objetos (muebles, telas, piezas
de joyerfa, etc.) son blanco de continuas imitaciones que tienen como Unica finalidad el aprovechamiento del
prestigio y esfuerzo ajenos”.

95 Expresa el art. 190: “se entenderdn comprendidos también en este grupo los modelos y dibujos que, cons-
tituyendo una reproduccion de una obra de arte, se exploten como una industrial. Por tanto, estdn comprendi-
das en este Capitulo las obras ornamentales, las empleadas para el embellecimiento de un producto fabrica-
do,... independientemente de los derechos que pudieran corresponderles en el concepto de la propiedad inte-
lectual” (el subrayado es de nuestra autoria).
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El concepto de dibujo y modelo industrial vienen delineados en el art. 182° del EPI:
se entenderd por modelo industrial todo objeto que pueda servir de tipo para la fabrica-
cion de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuracion, ornamenta-
cion o representacion. Se entenderd por dibujo industrial toda disposicion o conjunto de
lineas o colores o lineas y colores aplicables con un fin comercial a la ornamentacion de
un producto, empledndose cualquier medio manual, mecdnico, quimico o combinados.

Se afronta la duracion temporal tuitiva de los dibujos y modelos en el art. 185: La
duracion de la proteccion de un dibujo o modelo industrial serd de diez arios, renovables
por otros diez, en idénticas condiciones que las exigidas para las marcas en el articulo
129 de este Estatuto. Por cada quinquenio de renovacion abonard la cantidad de 100
pesetas. La forma, pago y tramitacion de los modelos y dibujos industriales y artisticos
se regirdn por lo determinado para las marcas. Como se deduce -en esta y otras cues-
tiones- ante la deficiencia de una regulacion completa se acudia a la legislacion sobre las
marcas con caracter supletorio y universal. Quiere decirse y subrayarse aqui el hecho de
que los dibujos y modelos industriales no representaban una minima entidad, o mejor
dicho, autonomfia para concebirse como modalidad de la propiedad industrial indepen-
diente del resto.

Para terminar con el comentario sobre esta normativa que ha servido de ‘faro’ a lo
largo de un amplio periodo de tiempo en orden a proteger los dibujos y modelos indus-
triales en Espana, cabe sehalar -al igual que sucedera con la LDI, como veremos en su
oportuno momento-, que el registro del dibujo o modelo no comporta una evaluacion ini-
cial de los requisitos de acceso o materiales, sino que éstos se verifican en fase procedi-
mental de oposicion. Prescribia el art. 183 EPI: El registro de un modelo o dibujo indus-
trial se concederd sin examen previo de novedad ni utilidad, pero con llamamiento a las
oposiciones, que deberdn presentarse suscritas, debidamente documentadas y con copia,
en el término de dos meses, a contar de la publicacion de la demanda en el “Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial”. De esta oposicion se dard traslado al peticionario
para que, dentro de los quince dias siguientes a la notificacion, alegue las razones per-
tinentes a su mejor derecho, y el Registro de la Propiedad Industrial, teniendo en cuen-
ta lo expuesto por las partes, resolverd.

96 Cfi., Camara de Comercio e Industria de Madrid: La Propiedad Industrial. Op. cit. p. 44. GOMEZ SEGA-
DE, J. A. Tecnologia y Derecho. Estudios Juridicos del Prof. Dr. José Antonio Gomez Segade recopilados con
ocasion de la conmemoracion de los XXV anos de Céatedra. Madrid: Marcial Pons, 2001. Capitulo V, punto 2.
Dibujos y Modelos industriales, pp. 819 a 824.
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En nuestra opinidn, si tuviéramos que destacar una caracteristica genérica del EPI se
basaria en la ‘moldeabilidad’ de este texto legislativo -independientemente de sus diver-
sas modificaciones- ante los nuevos avances y hechos que han ido rodeando a los dibu-
jos y modelos industriales en su devenir historico; siendo conscientes de las limitaciones
temporales, también es honesto decir que supone un punto de partida en la concepcion
actual de qué se comprende como diseho industrial; la configuracidén del derecho de
exclusiva y el procedimiento de concesion y registro.

Se vislumbra asi que el disefho industrial, -tal y como lo entendemos en nuestros dias-,
ha adquirido auxilio en fechas cercanas” al ser una modalidad que no posefa ni repre-
sentaba los beneficios y rendimientos que si proporcionan otras figuras® de la propiedad
industrial.

Como hemos apreciado, asimismo, los antecedentes o nacimiento” de este hibrido se
hallan en la frontera entre el derecho de autor y el derecho sobre la propiedad industrial,
y asi resulta ponderado por el Profesor Herman COHEN JEHORAM' y, por la doctrina
francesa, traducida en la obra de POUILLET"", autor de la teoria de la ‘unidad de arte’,

97 Como indica LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. Op. cit. p. 1463: “hasta
fechas muy recientes, el disefio, como objeto de propiedad inmaterial, no gozaba de una proteccion juridica
construida sobre pilares tedricos independientes, sino que ésta se basaba, bien en los principios del Derecho de
patentes (patents approach), bien en los de Derecho de autor (copyright approach)... Esto explica la exigencia
de novedad, pues solo las invenciones que supongan un avance tecnoldgico merecen beneficiarse de ese mono-
polio”.

98 Cfr., COHEN, Denis. Le nouveau Droit des dessins et modéles. Paris: Economica, 2002. p. I, expresa gra-
ficamente que “les dessins et modeles sont de moins en moins les ‘parents pauvres’ de la propriété industrie-
lle”.

99 Para GARAYALDE, M". Dolores. “El disefio industrial”, en <http://www.noticiasjuridicas.com> (consul-
tado el 5 de noviembre de 2004): “el disefho industrial en Espana se venia efectuando un tanto fragmentaria-
mente en base a algunos articulos del viejo Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929, que bastante mutilado
ha llegado hasta nuestros dfas y del que acaban de ser derogados los Titulos I, IV, VIII y el Capitulo II del Titulo
IX que permanecian en vigor, por la Ley 20/2003 de 7 de julio de Proteccion Juridica del Disefho Industrial”.
También: GOMEZ SEGADE, J. A. “Panordmica de la nueva Ley espanola de disefo industrial”. Op. cit. pp. 31
y ss., “(...) hasta la entrada en vigor de la LDI, estuvieron regulados esencialmente en el capitulo III (arts. 182-
193) del Titulo IV del viejo Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 (EPI), que llevaba el rotulo genérico de
‘modelos’, y que ahora junto con otras normas del viejo EPI ha sido definitivamente arrumbado por la
Disposicion Derogatoria Unica de la LDI”.

100 Vid., COHEN JEHORAM, Herman. “Obras hibridas ubicadas entre el derecho de autor y el derecho
sobre la propiedad industrial”. N° 153. Revue Internationale du Droit d’auteur, julio, 1992. pp. 76 y ss.

101 Para todos, POUILLET. Traité théorique et pratique des dessins et modéles de fdbrique. Paris, 1912.
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segin la cual, ubicandose en el interior del derecho de autor parece mas que discutible
separar el arte bajo sus formas mas tradicionales de expresion respecto de la creacion for-
mal de los objetos ttiles'® aplicables a la industria.

5.2.- Derecho Contemporaneo

El disefio industrial siempre ha contado bajo su denominacion de dibujos y modelos
industriales con una primaria tutela desde una perspectiva convencional y multilateral
dentro del ambito de actuacion del Derecho internacional, acrecentada aquella por la cada
vez mas singular importancia del comercio internacional, tal y como anticipdbamos en
sus orfgenes. A tal fin, -sin duda- sobresale la labor llevada a cabo por la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, en sus abreviaturas OMPI, patrocinadora de los
Convenios de Paris de 1883 y de Berna de 1886'”, hay que agregar los Arreglos de la
Haya'™ de 1925 y de Locarno de 1968 y sus sucesivas modificaciones'®, siendo la ver-
sion mas reciente el Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya relativo al Registro
Internacional de Disenhos Industriales, Reglamento del Acta de Ginebra y Declaraciones
concertadas por la Conferencia Diplomatica (adoptados por la Conferencia Diplomatica
el 2 de julio de 1999); ahadido a ello, significativa es la tarea de la Organizacion Mundial
del Comercio (OMC), donde se ha de apreciar el Acuerdo relativo a los Aspectos de los

102 Piensa, sobre esta cuestion: BAYLOS, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Op. cit. pp. 798,
“estas creaciones pasan por tener una naturaleza hibrida; que, por un lado, son creaciones plasticas y esto s6lo
las situarfa ya dentro del campo de la propiedad intelectual; pero por otro lado, al destinarse a adornar o embe-
llecer un producto industrial o a hacerlo mas original o atrayente en su forma, forzosamente han de respetar las
caracteristicas de uso y utilidad del objeto asi conformado, actuando como prototipos para una fabricacion en
serie; y en este aspecto presentan como un rasgo acusado su condicion de creaciones pertenecientes al sector
de la propiedad industrial”.

103 Una seleccion completa de los diversos Tratados aplicables a la propiedad industrial e intelectual, puede
consultarse en <http://www.wipo.int/treaties/es/>

104 Cfr., <http://www.wipo.int/hague/es/legal_texts/>

105 Se ha de tener presente el Arreglo de la Haya relativo al deposito internacional de disefios industriales:
Acta de Londres de 2 de junio de 1934, Acta de la Haya del 28 de noviembre de 1960, Acta adicional de Monaco
del 18 de noviembre de 1961, Acta Complementaria de Estocolmo del 14 de julio de 1967, enmendada el 28 de
septiembre de 1979. Aade GARAYALDE, M. Dolores. “El diseio industrial”, Op. ult. cit.: “debe sehalarse
también que el disefo industrial se viene regulando a nivel internacional por el Arreglo de La Haya que cre6 la
denominada Union de la Haya que entrd en vigor el 1 de junio de 1928. Este Arreglo ha sido objeto de sucesi-
vas revisiones -como la de Londres de 1934- y del mismo forma parte Espaia desde el afio 1956”.
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Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, en adelante, acuerdos
ADPIC"® o en su version inglesa acuerdos TRIP’s.

Se observa que la proteccion internacional del diseho industrial se contempla de
manera general en el Convenio de Parfs para la Proteccion de la Propiedad Industrial de
20 de marzo de 1883 y el Arreglo de la Haya relativo al depdsito internacional de dibu-
jos y modelos industriales de 6 de noviembre de 1925'", modificado en diferentes oca-
siones'® y fechas sucesivas.

En lo que hace al Convenio de la Unidn de Paris de 1883 disciplina los dibujos y
modelos industriales entre las diferentes categorias que integran la propiedad industrial
en el articulo 1, punto 2° del Convenio, y determina las reglas y principios generales reco-
gidos a lo largo del contenido del Convenio, a modo de ejemplo, el importante principio
de trato nacional ex art. 2', serd de aplicacion a los paises unionistas adcritos a este

106 Los precedentes en torno a la tutela del disefo a nivel internacional pueden observarse en DE LA VEGA
GARCIA, EL. Proteccion del disefio en el Derecho Industrial. Op. ult. cit. pp. 41 y ss. REICHMAN, J.H.
“Design Protection and the new Technologies. The United Status Experience”. En Disegno industriale e prote-
zione europea. Milano, 1989. pp. 163 y ss. En el ambito del Derecho internacional, hay que anotar las palabras
de SANDRI, Stefano. La nuova disciplina della propieta industriale dopo i GATT-TRIPs. Padova: Cedam,
1999. pp. 1y ss., que nos dice que los acuerdos TRIP’s representan a nivel internacional, en el sector de la pro-
piedad intelectual, el evento normativo de mayor relieve de estos tltimos anos. El acuerdo es sobre todo uno
de los numerosos acuerdos que concurren, junto a protocolos, decisiones y declaraciones ministeriales e inten-
tos interpretativos, a formar unas 550 paginas del GATT, un acto formal final suscrito en Marrakech el 15 de
abril de 1994, cuyo Acta Final fue aprobado en Ginebra con anterioridad, el 15 de diciembre de 1993.

107 Vid., PLAZA PENADES, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. N° 8. Revista
de Derecho Patrimonial, 2002. p. 174.

108 Cfr, CERRO PRADA, B. “La proteccion Nacional e Internacional de los Modelos y Dibujos
Industriales”. RGD, 1992. pp. 181 y ss. CURELL AGUILA, M. “La situacion legal de las marcas, disefos,
patentes y nombres de dominio y los tribunales de lo mercantil”. N° 35. Grupo espaiiol de la AIPPI, 2003.
<http://www.wipo.int/hague/en/index.html>

109 Cfr., articulo 2 del CUP, ordena el trato nacional a los nacionales de los paises de la Union: /) Los nacio-
nales de cada uno de los paises de la Union gozardn en todos los demds paises de la Union, en lo que se refie-
re a la proteccion de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o
en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente
Convenio. En consecuencia, aquellos tendrdn la misma proteccion que estos 'y el mismo recurso legal contra
cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los
nacionales. 2) Ello no obstante, ninguna condicion de domicilio o de establecimiento en el pais donde la pro-
teccion se reclame podrd ser exigida a los nacionales de los paises de la Union para gozar de alguno de los
derechos de propiedad industrial. 3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislacion de
cada uno de los paises de la Union relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, asi
como a la eleccion de domicilio o a la constitucion de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de pro-
piedad industrial.
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Convenio. También se ha de remarcar el principio de prioridad unionista consistente en
que las solicitudes de dibujos y modelos industriales en un pais de la Unidn, disfrutara en
el resto de paises de la Unidn, de un plazo de 6 meses desde la solicitud y dentro de este
plazo poder reivindicar la prioridad frente a un mismo dibujo o modelo presentando en
otro Estado (art. 4" CUP). Prioridad y trato nacional son dos reglas inherentes a este rele-
vante instrumento internacional, aunque en verdad -a nuestro entender- resulten incom-
pletos e insuficientes en torno a una reglamentacion razonable de los dibujos y modelos
industriales.

Por otro lado, -como referencidbamos- los disefos industriales pueden ser objeto de
deposito o registro internacional en adecuacidn al Arreglo de la Haya, en especial, en su
altima actualizacion proporcionada por el Acta de 1999'", ratificado en el afio 2003 por

110 Establece el articulo 4A. a I, del CUP. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales,
marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad: 1) Quien hubiere depositado regularmente una solici-
tud de patente de invencion, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fdbrica o de
comercio, en alguno de los paises de la Union o su causahabiente, gozard, para efectuar el depdsito en los otros
paises, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados mds adelante en el presente. 2) Se reconoce que
da origen al derecho de prioridad todo depdsito que tenga valor de depdsito nacional regular, en virtud de la
legislacion nacional de cada pats de la Union o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre pai-
ses de la Union. 3) Por depdsito nacional regular se entiende todo depdsito que sea suficiente para determinar
la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el pais de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior
de esta solicitud. (...) C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serdn de doce meses para las paten-
tes de invencion y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las
marcas de fdbrica o de comercio.

111 Cfr., més cercano en el tiempo los comentarios d¢ BOTANA AGRA, Manuel. “El Registro Internacional
de Disefios Industriales y sus efectos en Espaia”. Op. cit. p. 115, “la Oficina Internacional procederé al regis-
tro de cada dibujo o modelo que sea objeto de la solicitud internacional tan pronto estime que ésta se ajusta (en
su caso, tras la subsanacion de las irregularidades) a los requisitos exigidos en el Acta-1999 y en su
Reglamento”. Por su lado, CURELL AGUILA, Marcel-1i. “Panorama actual”. Op. cit. p. 307, considera que
“Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya, de 2 de julio 1999, ha sido concebida para promover un creciente de-
sarrollo y una progresiva utilizacion de los depositos internacionales, en tanto que la normativa actualizada de
la OMPI se adapta mejor a las necesidades de una proteccion 4gil, eficaz y simple de los disefios modernos (...).
La proteccion de los disefios a través de la via internacional debe ser contemplada bajo una doble perspectiva.
Por un lado, la de los espaiioles que depositan un dibujo o modelo internacional para extender la proteccion de
sus disefos a otros Estados de su interés. Podran optar por designar los paises que forman parte todavia del Acta
de Londres de 1934, por los paises que ya han ratificado el Acta de Ginebra de 1999, o por una combinacion
de paises disponibles seleccionados a la carta de ambas categorias. Por otro lado, la de los extranjeros que de-
seen proteger sus disefios en Espana, que podran acceder a nuestro pafs acogiéndose al Acta de Londres de 1934
o al Acta de Ginebra de 1999”. Desde una perspectiva jurisprudencial, donde es de aplicacion estos cuerpos
legislativos, vide, Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de 23 de diciembre de 1996 (AC 1995,
2598); STS. de 27 de julio de 1998 (RA 5852) y STS. de 25 de mayo de 2004 (RA 3971).
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Espana'”. En este punto, hay que tener presente que en la actualidad en el &mbito comu-
nitario'” se trabaja para adaptar su legislacion al Acta de Ginebra de 1999.

En nuestra opinion -y pese a lo enunciado en torno a la tutela internacional de los
dibujos y modelos industriales-, parece razonable afirmar y compartir las reflexiones que
manifiestan PALAO y ARRUFAT": “(...) es cierto que el mencionado marco de origen
internacional no cubre todas las cuestiones que afectan a la proteccion de los dibujos y
modelos en el Comercio Internacional, por lo que no resuelve todos los problemas que se
producen en la practica”.

En otro orden, centrémonos -seguidamente- en el panorama econémico y geografico
de la Unidn Europea, donde se ha trabajado de manera intensa para ordenar y sistemati-

112 El instrumento de ratificacion del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro
Internacional de Dibujos y Modelos Industriales y Reglamento del Acta de Ginebra, hecha en Ginebra el 2 de
julio de 1999, se contempla en el BOE N° 297/2003, de 12 de diciembre de 2003. En este tema, se ha de conec-
tar lo establecido por la vigente LDI y la aplicacion de los instrumentos internacionales, a tal fin, BOTANA
AGRA, Manuel. “El Registro Internacional de Disefios Industriales”. Op. ult. cit. pp. 122 y 123, ensena el sta-
tus juridico en Espafa de estos dibujos de caracter internacional, asi “Los registros internacionales de dibujos
o modelos industriales que designen a Espana, tendran desde la fecha de los mismos la consideracion de soli-
citudes nacionales regularmente presentadas ante la OEPM. En consecuencia, en el marco del procedimiento
de registro que la LDI regula en el Capitulo II (arts. 27 a 32) de su Titulo IV (...) La publicidad del registro
internacional efectuada por la Oficina de la OMPI de conformidad con lo establecido en el articulo 10.3 del
Acta-1999 y en la Regla 17, serd suficiente a los efectos de dar cumplimiento al requisito de publicacion de la
concesion del diseno nacional previsto en el articulo 31.2 de la LDI (...) El registro internacional de un dibujo
o modelo industrial producira los efectos de un diseho nacional concedido en virtud de la LDI a més tardar, a
los seis meses siguientes al vencimiento del plazo establecido para la notificacion de la denegacion de la pro-
teccion (...) Desde su publicacion, sin o con previo aplazamiento de la misma, el dibujo o modelo internacio-
nal podré ser objeto de oposicion conforme a lo previsto en los articulos 33, 34 y 35 de la LDI (...) La dene-
gacion de proteccion del dibujo o modelo internacional en Espafa ha de fundamentarse en motivos que son
objeto de examen de oficio (art. 29 LDI) o que sirven de fundamento de una oposicion (art. 33 LDI). Significa
esto, pues, que la OEPM podra denegar de oficio la proteccion de un dibujo o modelo internacional con base
Gnicamente en lo dispuesto en el articulo 29.1 de la Ley, esto es, por estimar que ese dibujo o modelo no cons-
tituye un disefio, segin se define en el articulo 1.2.a), o es contrario al orden pablico o a las buenas costumbres.
En cambio, para la denegacion de la proteccion del dibujo o modelo internacional con fundamento en otros
motivos ha de haber mediado necesariamente oposicion a la concesion de proteccion, con resolucion estimato-
ria de la misma, apoyada en alguno de los motivos especificados en el articulo 33 de la LDI”.

113 Atiéndase asf a la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE)
n° 6/2002 y (CE) n° 40/94, COM (2005) 689, 2005/0274/CNS, de 22 de diciembre de 2005 [SEC (2005) 1749],
para hacer efectiva la adhesion de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya, relativo
al registro internacional de dibujos y modelos industriales.

114 Cfr., PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CARDAVA, A. “La proteccion internacional de los dibujos y
modelos industriales”. En AA.VV. El Diseiio comunitario. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. pp. 26 y 27.
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zar esta modalidad de la propiedad industrial: el disefio. Asi y derivado del vasto arsenal
legislativo procedente del Derecho comunitario europeo de la propiedad industrial' era
pertinente que Espafa se adaptase a esta normativa en orden a regular el patrocinio del
disefio industrial.

Para cimentar el punto de partida del amparo del diseho industrial, en su terminolo-
gia comunitaria de dibujos y modelos industriales, hay que arrancar ineludiblemente del
Libro Verde"® de la Comision, sobre proteccion juridica del disefo industrial realizado en
Bruselas en julio de 1991'7, en dicho texto se ponen las bases y se instan a los diferentes

115 Entre otras fuentes de la propiedad industrial, cabe citar: Reglamento (CE) nim. 40/94 del Consejo, de
20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Reglamento (CE) nim. 2868/95 de la Comision, de 13
de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecucion del Reglamento (CE) ntim. 40/94 del
Consejo, sobre la marca comunitaria. Reglamento (CE) nam. 2869/95 de la Comision, de 13 de diciembre de
1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (marcas, dibu-
jos y modelos). Ademas, més en particular, la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo,
presentada por la Comision el 3 de diciembre de 1993, sobre el diseho comunitario. Dictamen del Comité
Econdmico y Social de 6 de julio de 1994, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre el Diseflo Comunitario y la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo rela-
tiva a la proteccion juridica de los disefios. Dictamen del Comité Econdmico y Social, de 22 de febrero de 1995,
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseiio Comunitario y la pro-
puesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la proteccion juridica de los disehos. Mas
informacion en AA.VV. Propiedad Industrial y Competencia Desleal. Madrid: Consejo General del Poder
Judicial, Andema, 1995. A su vez, CASADO CERVINO, A. Propiedad Industrial y Competencia Desleal. Op.
cit. pp. 331 y ss. BOTANA AGRA, M. “Hacia la armonizacion comunitaria del régimen de proteccion de los
dibujos y modelos industriales”. T. I. En AA.VV. Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor
Manuel Broseta Pont. Valencia: Tirant lo Blanch, 1995. pp. 493 a 515.

Por su lado, FRANZOSI/HIRSCH et Alii. European Design Protection. Editorial Franzosi, Kluwer Law
International, 1996. SCHENNEN, D. “La proteccion de los dibujos y modelos en Espaia y en Europa”. N° 324.
Economia Industrial, diciembre, 1999. pp. 69 y ss. GREFFE, F. Traité des dessins et des modeles. 6*. Edic.
Paris: Litec, 2000. pp. 564 y ss.

116 Cfr., Green Paper on the legal Protection o Industrial Design, documento III/F/5131/91-EN. GOMEZ
MONTERQO, J. “El Libro Verde de la Comision de las Comunidades Europeas sobre la proteccion juridica del
disefo industrial”.ADI, 1991-1992. pp. 819 a 826. FRANZOSI, M. (Edit.). European Design protection. Op.
ult. cit. pp. 46 y ss. Cfr,, CERDA ALBERO. “Disefio industrial: proteccion juridica en Espana y perspectivas
en la Comunidad Europea”. Revista General de Derecho, 1994. pp. 3669 a 3716. SAEZ LOPEZ-BARRAN-
TES, Victor. “La proteccion comunitaria de los dibujos y modelos industriales”. En AA.VV. El Diseiio comu-
nitario. Op. cit. pp. 55y ss.

117 GARAYALDE, M*. Dolores. “El disefio industrial”, Op. ult. cit.: ““(...) En el ambito de la Union Europea
se inicid un proceso de armonizacion legislativa en 1991 con la presentacion por la Comision del Libro Verde
sobre la proteccion juridica del disefio que servid de base a la Directiva 98/71/ CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 1998”.
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Estados de la Union Europea a aproximar sus legislaciones'® en orden a alcanzar y pre-
sentar un disehio comunitario fuerte y solido. Los derechos comunitarios de la propiedad
industrial extienden sus efectos, in principio, a la globalidad del territorio de la Unidn
Europea. Ante esta situacion, se reclama que los sistemas comunitarios de propiedad
industrial decreten los mecanismos idoneos para tutelar a nivel comunitario a los posee-
dores y titulares de esos derechos contra potenciales actos de violacion sobre los mismos.

Cierto que nos encontramos con diferentes paises miembros de la Unidon Europea,
que presentaban regimenes legislativos divergentes en base a la doble naturaleza del dise-
o industrial, ya comentada. De forma que dicha materia se ha encuadrado tanto entre las
obras de caracter artistico, protegibles mediante el Derecho de autor, como entre las pro-
ducciones industriales que pueden ser amparadas por el Derecho de la Propiedad
Industrial. Los diferentes Ordenamientos juridicos de los Estados comunitarios habian
optado por aplicar bien ambos tipos de proteccidon al disefio, de manera conjunta' o
excluyente, o bien por sistemas intermedios a estas alternativas. Estos problemas de con-
figuracion' e interpretativos se han resuelto y solventado, -si bien todavia no de manera

118 Resultan acertadas las anotaciones que efectua MERYNO BAYLOS, Pedro. “Diseho industrial. Una
aproximacion al régimen protector que establecen la propiedad industrial”. Op. cit. p. 117: “con el fin de paliar
esta situacion y de acercar las posiciones adoptadas en los sistemas legislativos europeos en torno a la tutela
juridica de los dibujos y modelos, los proyectos comunitarios llevan ya tiempo aunando esfuerzos para lograr
una apropiada armonizacion; desde las conocidas bases fijadas por el Libro Verde de la Comision de junio de
1991 con el principal objetivo de servir de referencia para la celebracion generalizada de consultas entre todos
los colectivos interesados acerca de la proteccion juridica de los disehos industriales, hasta la Directiva 98/71,
que ha sufrido un retraso considerable debido esencialmente a la problematica existente en torno a las piezas
de recambio de automdviles”. También, en genérico: VAN KAAM, Matthieu. “EC Council reached common
position on Design Directive”. N° 32. ECTA Newsletter, mayo, 1997.

119 Alumbra el tema: PEROT-MOREL, M®. A. “La difficile conciliation du nouveau Droit communautaire
des dessins et modeles et des législations nationales du Droit D’auteur”. En Estudios. Op. ult. cit. p. 827, “le
principe de coexistence entre les deux formes de protection est tout d’abord posé par la Directive elle-méme
(art. 17) ce qui n’offre pas de difficulté particuliere, le droit d’auteur ne faisant ici que s’ajouter a une autre loi
nationale; le cumul continuera donc a fonctionner, sur le plan interne, soit totalement, soit partiellement selon
le pays avec les avantages et les inconvenients qui en résultent. Mais dans le cadre du Reglement, la situacion
est tout autre: le droit d’auteur a ici vocation a s’appliquer parallelement a un nouveau régimen dont I’objectif
meéme est d’intituer une protection globale et uniforme sur tout le territoire de 1’Union Européenne”. La autora
proporciona los ejemplos de la reglamentacion acumulada en Alemania, Francia e Inglaterra, en pp. 828 y 829.

120 Explican la situacion dable: BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El diseiio comunita-
rio. Op. cit. pp. 29 y 30: “como la proteccion de los dibujos y modelos se circunscribia al &mbito del Derecho
nacional de cada Estado Miembro, unos dibujos o modelos idénticos podian estar protegidos de modo diferen-
te en distintos paises y en beneficio de diferentes propietarios. Esto suponia, inevitablemente, situaciones con-
flictivas en el comercio entre los miembros de la UE. Las disparidades entre los regimenes juridicos naciona-
les afectaban al establecimiento y funcionamiento del mercado interior de las mercancias que incorporan dise-
fios, al impedir y falsear la competencia a escala mundial (... )”. Véase ademas a BOTANA AGRA, M. “Hacia
la armonizacidn comunitaria...”. Op. ult. cit. pp. 505 y ss.
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suficiente'?'-, a través de la aproximacion y armonizacion'* de la materia, de un lado, por
la Directiva 98/71/CE vy, de otro, el Reglamento CE 6/2002, ambos destinados a auxiliar
los dibujos y modelos industriales comunitarios.

Junto a lo dicho y antes de ahondar en los instrumentos regulatorios vinculados al
disefo industrial, hemos de mencionar -por ahora- el dato de que la vision de las reglas
aplicables a los derechos de propiedad industrial dentro de la Union Europea quedaria
incompleta, si no se hiciera referencia -segin los casos- a la apreciada jurisprudencia'®

121 Se adjetiviza y califica de ‘insuficiente’ la regulacion armonizada a nivel comunitario por quedar pen-
diente determinadas materias, tales como la reglamentacion de las piezas de recambio, véase la Propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo del Consejo -por la que se modifica la Directiva 98/71/CE, sobre la protec-
cion juridica de los dibujos y modelos-, de 14 de septiembre de 2004, COM (2004) 582 Final, que expresa lo
que sigue: “la situacion actual en la que coexisten sistemas diferentes y antagdnicos de proteccion de los dibu-
jos y modelos de piezas de recambio (9 Estados Miembros han liberalizado el mercado y 16 amplian la pro-
teccion de los dibujos o modelos a las piezas de recambio) es totalmente insatisfactoria desde el punto de vista
del mercado interior. El sector del automdvil, que es el més afectado, existe un mercado Gnico para los auto-
moviles nuevos pero no para sus piezas de recambio. Actualmente no se puede fabricar y comercializar libre-
mente en la Comunidad piezas de recambio de automdviles. Debido a esta fragmentacion y a la incertidumbre
sobre la evolucion de la normativa comunitaria aplicable a los dibujos y modelos, los ciudadanos se sienten
inseguros en cuanto a si la adquisicion de determinadas piezas de recambio es legal y en qué Estados Miembros
lo es, y en algunos regimenes de la Comunidad no pueden escoger entre piezas de recambio competidoras. Por
la misma razon, los fabricantes de piezas, en especial, las PYMESs, no pueden aprovechar las economfas de esca-
la que ofrece el mercado Gnico y no se deciden a efectuar las inversiones a crear los puestos de trabajo que
podrian materializarse si la situacion fuera diferente.(...) En definitiva, la situacion actual, caracterizada por un
sistema de proteccion mixto, genera distorsiones comerciales en el mercado interior, ya que los recursos y la
produccion no se asignan teniendo en cuenta la competitividad, y la produccion no viene determinada por meca-
nismos de mercado, lo que crea una distorsion de precios y obstaculos al comercio. En un mercado interior libe-
ralizado, los precios deberfan descender. Asimismo, se crearfan oportunidades comerciales y puesto de trabajo
para la PYME independientes, cuya cuota de mercado es ahora reducida, incluso en los paises donde los dibu-
jos y modelos no pueden protegerse’”. Considera sobre este tema: GOMEZ SEGADE, J. A. “Panoramica de la
nueva Ley espafola de disefho industrial”. Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004.
p. 36: “el tema de los componentes bloque6 durante algin tiempo la aprobacion de la legislacion europea sobre
disefio, porque era imposible un acuerdo entre los Estados sobre el régimen de la proteccion de los componen-
tes ‘must march’ en el mercado secundario. Sin embargo, a pesar de que no se pudo lograr un acuerdo, el arti-
culo 14 de la Directiva plasmo6 unos compromisos para instaurar un régimen transitorio resumido en la formu-
la ‘congelacion mas liberalizacion™.

122 Sehnero, sobre el particular, es el Prof. OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de utilidad.
Los modelos y los dibujos industriales™. Vol. 2. Op. cit. p. 20: “centrandonos en el régimen juridico del diseho,
no es exagerado afirmar que estamos ante la figura mas compleja de todas las que integran el Derecho
Industrial”.

123 Cfr., BERCOVITZ, A. “Las marcas y los derechos de propiedad industrial en el mercado Gnico”. En
AA.VV. Marca y Diseiio Comunitario. Pamplona: Aranzadi, 1996. pp. 35 a 37.
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que ha ido dictando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esta jurispru-
dencia constituye una doctrina de particular trascendencia y afecta a temas muy diversos,
entre ellos, a los dibujos y modelos industriales.

5.2.A) La Directiva 98/71/CE sobre la proteccion juridica de los dibujos y modelos
industriales

La Directiva 98/71/CE™ sobre la proteccion juridica de los dibujos y modelos'®, en

124 DOCE L 289, de 28 de octubre de 1998, cuya fecha de trasposicion a las normativas nacionales se decre-
to a mas tardar el 28 de octubre de 2001. Al respecto, MERYNO BAYLOS, Pedro. “Diseno industrial. Una
aproximacion”. Op. ult. cit. p. 118: “la Directiva deja en manos de los Estados Miembros la regulacion de la
situacion de los dibujos y modelos en el régimen de los derechos de autor, aunque es cierto que establece la
recomendacion de aplicar la proteccion acumulada hasta tanto no se produzca la armonizacion en cuanto al con-
cepto o definicion de la originalidad y al ambito temporal de proteccion”. MARTINEZ GARCIA, Elena.
“Vaivenes ante la configuracion del sistema jurisdiccional europeo para la proteccion del disefo industrial”. Op.
cit. p. 1389, sefiala respecto al momento que “el Estado espanol tiene (I€ase tenia) la obligacion de revisar sus
normas, todavia sujetas al régimen del Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929. Conceptos tales como la nove-
dad del diseno industrial (art. 4 de la Directiva), su singularidad (arts. 5 y 9 de la Directiva), el no reconoci-
mieno de disefio a aquellos modelos funcionales que hacen cautivo el mercado (arts.7 y 14 de la Directiva), la
simplificacion de sus procedimientos de registro...”. También, CURELL AGUILA, Marcel-li. “Panorama
actual de la proteccion juridica de los disehos industriales”. Op. ult. cit. p. 299, matiza “estas normas de carac-
ter imperativo que deben ser objeto de armonizacion en las legislaciones nacionales, recogidas en los
Considerandos de la DCE, son aquellas que inciden mas directamente en el funcionamiento del mercado inte-
rior, y versan esencialmente sobre los puntos siguientes: - Principio de acumulacion de la proteccion al ampa-
ro de la legislacion sobre proteccion especifica de disenos registrados y al amparo de la normativa sobre dere-
chos de autor. -Requisitos de proteccion y definiciones unitarias del concepto de disefo. -Una proteccion equi-
valente en todos los Estados Miembros. -Unificacion del plazo de proteccion. -Enumeracion exhaustiva de las
causas de denegacion y causas de nulidad. En cambio, se ha dejado a la libertad de los Estados miembros el
establecimiento de los procedimientos que regiran el registro, la renovacion y la nulidad de los derechos sobre
disefos y las normas por las que se regiran los efectos de dicha nulidad, la determinacion del alcance de pro-
teccion de los derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha proteccion”. COHEN, Denis. Le
nouveau Droit des dessins et modeéles. Paris: Economica, 2002. pp. 15 y ss., explica en torno a esta normativa
que no ofrece una reglamentacion sistematica de la proteccion de dibujos y modelos, sino que exclusivamente
se detiene a reglamentar ciertas disposiciones de fondo, y en particular, sobre las condiciones de proteccion
(novedad y caricter propio). La armonizacion no afecta a otros aspectos del Derecho de dibujos y modelos
como los aspectos procedimentales y los contenciosos que se derivan del Derecho de dibujos y modelos. El
art.17 disciplina de manera expresa el margen de libertad que poseen los Estados Miembros para establecer los
requisitos y las condiciones de la proteccion de los dibujos y modelos respecto a los derechos de autor. Por su
lado, con caracter sintético sehala: OTERO LASTRES, J. M. “Concepto de disefio y requisitos de proteccion
en la nueva Ley 20/2003”. Op. cit. p. 55, “la Directiva 98/71/CE ha determinado la regulacion de una buena
parte de la figura, concretamente, el concepto de disefo, los requisitos de proteccion, los motivos de denega-
cion y nulidad del registro y el alcance y limites de la proteccion. Las soluciones que contiene nuestra nueva
Ley sobre estos puntos vienen, pues, condicionadas por la Directiva”.
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adelante DCE, incidira directamente sobre la vigente legislacion'* en Espana en materia
de disenos industriales, tal y como observaremos a lo largo del desarrollo de este traba-
jo.

125 Mas informacion, in totum, en LENCE REIJA, C. “La propuesta de Directiva sobre proteccion del dise-
fio: el freno de la clausula de reparacion”. Tomo XVIIL. ADI, 1997. pp. 1013 y ss. OTERO LASTRES. “En
torno a la Directiva 98/71/CE, sobre la proteccion juridica de los Dibujos y modelos”. T. XIX. Anuario de
Derecho Industrial, 1999. pp. 21 y ss. Cfr., la SAP. de Barcelona niim. 540/2004, de 15 de diciembre de 2005
(AC 2005/1093), que establece en su Fundamento Juridico Cuarto: “reiteradamente ha venido a indicar en su
jurisprudencia el Tribunal de Justicia de la Comunidades, que debe presidir la hermenéutica en materia regula-
das por directivas comunitarias a la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octu-
bre de 1998, sobre proteccion juridica de los dibujos y modelos industriales. Esta establece, en su articulo 3,
apartado primero, que los Estados Miembros protegeran los dibujos y modelos mediante el registro y conferi-
ran derechos exclusivos a sus titulares de conformidad con lo dispuesto en la Directiva y, en su apartado segun-
do, se indica que se otorgard proteccion a un dibujo o modelo mediante un derecho sobre un dibujo o modelo
en la medida en que sea nuevo y posea caracter singular”.

En el Derecho europeo, véase, entre otros a DI CATALDO, V. “La Direttiva CE n° 98/71 ed i pezzi di ricam-
bio”. Contratto e Impresa Europea, 1999. pp. 720 y ss. GREFFE, F. “Point sur la Directive europeene sur les
dessins et modeles”. N° 97. RIPIA, 1999. pp. 4 y ss. ADALGISA CARUSO, Maria. Temi di Diritto industria-
le. Milano: Giuffre, 2000. pp. 271 y ss. SUTHERSANEN, U. Design Law in Europe. London: Sweet&Maxwell
Limited, 2000. pp. 338 y ss. También FRANZOSI, M. (Edit.). European Design protection. Kluwer Law
International, 1996. pp. 18 y ss. AA.VV. (AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLGI, SPADA).
Diritto Industriale. Propieta Intellettuale e concorrenza. Torino: G. Giappichelli Editore, 2001. pp. 280 a 283.

126 GOMEZ SEGADE, J. A. “Panoramica de la nueva Ley espanola de diseno industrial”. Op. cit. p. 49,
entiende que “la LDI esta profundamente armonizada con el Derecho europeo (...) Pero el ‘europeismo’ de la
LDI no sdlo se aprecia en la incorporacion frecuentemente literal de la Directiva, sino que también se percibe
en la ‘importacion’ de numerosos articulos del Reglamento sobre el Disefio comunitario”.

127 Decreta el articulo 1: Definiciones: A efectos de la presente Directiva se entenderd por:

a.  «dibujos ylo modelos»: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de
las caracteristicas, en particular, de las lineas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del
producto en st y/o de su ornamentacion;

b.  «producto»: todo articulo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a
su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentacion, los simbolos grdficos y los caracte-
res tipogrdficos, con exclusion de los programas informdticos;

¢.  «producto complejo»: un producto constituido por miiltiples componentes reemplazables que permiten
desmontar y volver a montar el producto.

128 Se construye el concepto protector del dibujo y el modelo industrial por la DCE interpretado por la juris-
prudencia nacional y su referente con la distincion del modelo de utilidad por la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona, de 12 de febrero de 1999 (AC 1999/8795), que explica: “sabido es que el disefio indus-
trial se caracteriza por ser una creacion de forma sin mas méritos que los estéticos, visuales o externos, y que
obtiene proteccion con total independencia de su valor técnico al respecto, articulo 1 a) de la Directiva
98/71/CE, de 13 de octubre de 1998, sobre la proteccion juridica de los dibujos y modelos. Mientras que el
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El articulo 1'¥” de la DCE define el dibujo o modelo'® con un caracter ejemplificati-
Vo y, por tanto, cabria pensar que pueden incorporarse otros elementos configuradores del
dibujo o modelo, que no coincidan con el tenor de lo disciplinado en dicho mandato.
Tendremos ocasion de argumentar lo precedente cuando analicemos el art. 1 de la Ley
20/2003 espanola, que se configura con total identidad con lo recogido por el precepto
comunitario.

El articulo 3" de la DCE, por su lado, establece los requisitos para la proteccion: el
dibujo o modelo debe ser nuevo y dotado de caracter individual'®. Asf, el art. 5 estable-
ce que esta dotado de caracter individual un dibujo o modelo cuando la impresion gene-
ral que provoca en el usuario informado difiere de la impresion general suscitada por
cualquier dibujo o modelo divulgado anteriormente. La alusion al parametro del usuario
informado supone que se trata de un juicio atribuido a un experto con parametros objeti-
vos prefijados en su labor interpretativa, aunque es verdad que el parrafo segundo del art.
5 dispone que, en la valoracion individual, debe tenerse en cuenta el margen de libertad
del autor en la elaboracién del dibujo o modelo.

Tampoco podemos desconocer el dato de que el juicio sobre la individualidad o sin-
gularidad del dibujo o modelo debe ser apreciada considerando la naturaleza del produc-
to y la peculiaridad del sector industrial al cual pertenece.

modelo de utilidad es también una forma, pero con funciones instrumentales, como medio por el que se actia
una idea inventiva o regla técnica. No es necesario insistir en esa distincion, sehalada expresamente en el art.
169 del EPI, al disponer que el modelo de utilidad protege la forma en que se ejecuta y que da origen a un resul-
tado industrial, y el modelo industrial protege solo la forma”.

129 Prescribe el articulo 3: Requisitos de proteccion:
1. Los Estados Miembros protegerdn los dibujos y modelos mediante el registro y conferirdn derechos
exclusivos a sus titulares de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.
2. Seotorgard proteccion a un dibujo o modelo mediante un derecho sobre un dibujo o modelo en la medi-
da en que sea nuevo y posea cardcter singular.
3. Solo se considerard que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un
componente de un producto complejo es nuevo y posee cardcter singular:
a. si cabe razonablemente esperar que el componente, una vez incorporado al producto complejo,
sigue siendo visible durante la utilizacion normal de este iiltimo; y
b. en la medida en que aquellas caracteristicas visibles del componente revinan en si mismas los requi-
sitos de novedad y cardcter singular.
4. A efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 3, se entenderd por «utilizacion normal» la utili-
zacion por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservacion o repa-
racion mantenimiento, conservacion o reparacion.

130 Vid., PILLA, Markus. Der Schutz von Ersatzteilen zwischen Geschmacksmuster-und Kartellrecht.
Berlin, 2000. pp. 223 y ss.
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En Italia™ tras la adopcion de la Directiva n® 71/98, de 13 de octubre de 1998,
mediante el Decreto legislativo n® 95/2001', se vienen a configurar los dibujos y mode-
los industriales del siguiente modo: “i modelli e disegni proteggono invence 1’aspetto
esterno del prodotto che sia privo di valori funzionali, e abbia quindi un rilievo puramente
estetico, senza pero che sia richiesta la presenza di una sua particolare gradevolezza; il
titolo di protezione ¢ detto ora ‘registrazione’, e non piu ‘brevetto’, a rimarcare che la

2 133

tutela non ¢ condizionata al superamento di un certo livello estetico-ornamentale”.

En relacion al Derecho francés, hay que observar la Ordonnance n° 2001-670 de 25
de julio 2001, de adecuacion al Derecho comunitario del Codigo de la propiedad indus-
trial (JO n° 173 de 28 de julio 2001, p.12132)"*, prescribe literalmente en su art. L. 511-
1: “peut eétre protégée a titre de dessin ou modele I’apparence d’un produit, ou d’une par-
tie de produit, caractérisée en particulier par ser lignes, ses contours, ses couleurs, sa
forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent étre celles du produit lui-
méme ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou
artisanal, notamment les pieces concues pour &tre assemblées en un produit complexe, les
emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caracteres typographiques,
a I’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur”.

Como se infiere, -y solo se han mostrado dos paises-, la normativa ilustrada en la
Directiva ha sido adoptada en mayor o menor medida por todos los Estados Miembros de
la Comunidad. Anticipar ahora aqui -ya que sera objeto de analisis pormenorizado en otro
lugar-, que en la Ley espanola 20/2003, se asumira la globalidad'” del régimen del dise-

131 Cfr., para el Derecho italiano anterior a la armonizacion comunitaria: SARTI, Davide. La tutela dell’es-
tetica del prodotto industriale. Op. ult. cit. p. 3: “’ordinamento nazionale distingue le caratteristiche estetiche
incorporate in prodotti industriali in due diverse categorie soggette a discipline altrettanto differenti ed incom-
patibili. La prima categoria ¢ definita: ricomprende le forme tridimensionali (modelli) o bidimensionali (diseg-
ni) destinate a dare ad oggetti d’'uso comune uno ‘speciale ornamento’; e ad essa si applicano solo le disposi-
zioni sui brevetti per modelli ornamentali e non anche quelle sul diritto d’autore”.

132 Vid., al respecto, FITTANTE, Aldo. “Note sulla nuova disciplina legislativa del disegno industriale”. N°
4. 11 Diritto di autore, octubre-diciembre, 2003. pp. 524 y ss.

133 Mas en DI CATALDO, Vicenzo y VANZETTI, Adriano. Manuale di Diritto Industriale. Milano: Giuffré
Editore, 2003. pp. 475 y 476.

134 Cfr,, n°. 4, Annales de la Propriété Industrielle, artistique et littéraire.

135 En cambio, CURELL AGUILA, Marcel-1i. “Panorama actual de la proteccion juridica de los disefhos
industriales”. Op. ult. cit. pp. 303 y 304, viene a determinar las diferencias entre el Disefio comunitario y el
Diseno regulado por nuestra Ley nacional, a modo de ejemplo, el no reconocimiento del disefio no registrado
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fo industrial contemplada en la Directiva que comentamos.

No podemos cerrar este punto sin anotar -brevemente- la Propuesta de Directiva'*
del Parlamento Europeo del Consejo por la que se modifica’ la Directiva 98/71/CE,
sobre la proteccion juridica de los dibujos y modelos, de 14 de septiembre de 2004, COM

en la Ley espanola; procedimiento de oposicion; utilizacion de diferente terminologia ‘divulgacion’ y ‘accesi-
bilidad’ en la Directiva, Reglamento y Ley; la pluralidad de disehios en un registro maltiple; indemnizacion
objetiva, sistema propio de recursos, 6rganos competentes para entender de las acciones de nulidad y violacion.

136 Segin CURELL AGUILA, Marcel-li. “Panorama actual de la proteccion juridica de los disefios indus-
triales”. Op. ult. cit. p. 300, “se propone esencialmente introducir en la DCE una ‘clausula de reparacion’, diri-
gida a completar el proceso de liberalizacion en la fabricacion y comercializacion de las piezas de recambio uti-
lizadas con fines de reparacion. Esta reforma no afectara a la proteccion del diseho de nuevas piezas incorpo-
radas en la etapa de fabricacion del producto complejo”. Vid., LENCE REIJA, Carmen. “Desarrollo del disefo:
el Reglamento de la Ley espafola y la propuesta de 2004 de modificacion de la directiva”.T. XXV. Actas de
Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004-2005, 2005. p. 451, interpreta el texto normativo apuntando que
“esta cuestion afecta a los disefios de productos complejos, esto es, aquellos que estan formados por diferentes
componentes visibles cada uno de los cuales no tiene un valor estético autbonomo, sino determinado por la nece-
sidad de formar parte de un conjunto. El caso mas evidente es el de las carrocerias de automdviles. El diseho
de la carroceria es un todo integrado por diferentes piezas que se conocen con el nombre de must-match”. Por
su parte, relata ARMATI, S. “La protection de dessins et modéles et libre circulation des pieces de rechange”.
N° 1. Revue du Droit de I’'Union Européenne, 2005. pp. 166-167, “la nouvelle proposition, suite a une étude
d’impact approfondie, se fonde sur le principe que seule 1’élimination de toute protection des modéles et des
dessins des pieces de rechange serait a méme d’apporter les avantages poursuivis, a savoir 1’augmentation de
la concurrence sur ce marché, la baisse des prix pour les consommateurs et la possibilité de créer des opportu-
nités d’emploi pour les petites et moyennes entreprises, tout en gardant un rendement raisonnable des investis-
sements pour les titulaires du modele ou dessin (...) la directive proposée vise uniquement la libéralisation du
marche secondaire des pieces détachées. La libéralisation du marché va concerner principalement le marché les
pieces visibles, telles que les pieces de carrosserie, de vitrage et d’eclairage (...) la directive proposée va ainsi
aligner le régime applicable dans tous les Etats membre au régime qui est déja prévu dans le domaine des des-
sins our modeles communautaires au sens du réglement CE n°6/2002”.

137 Senala las causas motivadoras de la Propuesta: LENCE REIJA, Carmen. “Desarrollo del diseho: el
Reglamento de la Ley espanola y la propuesta de 2004 de modificacion de la directiva”. Op. cit. p. 452, resu-
me el tema indicando que “las dificultades de adoptar esta clausula de reparacion estuvieron motivadas por dos
factores: de un parte, las disparidades de las legislaciones de los miembros de la Unidon Europea que dieron
lugar a un debate polarizado en el que Alemania y Francia se mostraban contrarios a la liberalizacion y el Reino
Unido, Italia, y el Benelux favorables. El segundo factor que propici6 la ruptura fueron las presiones de dos
grupos: de un lado, el de los fabricantes de automoviles que, como es logico, pretendian una proteccion plena
de las piezas de recambio y, de otro, una alianza formada por los fabricantes independientes de recambios y las
compafifas aseguradoras, que son las principales perjudicadas por la proteccion. (...) la DCE, el articulo 14
introdujo una disposicion transitoria conforme a la cual, en octubre de 2004, la Comision habria de proponer
modificaciones a la Directiva (...) Se adopto asi, el sistema de las clausulas freeze plus que consiste en permi-
tir a los Estados Miembros que conserven sus sistemas, pero sin poder incrementar o agravar las restricciones
vigentes”.
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(2004) 582 Final, acompanada del Documento (2004)/0203 (COD)"®. Se expresa literal-
mente como objetivos a conseguir por parte de la Propuesta de Directiva mencionada: “el
articulo 14 de la Directiva establece que los Estados Miembros mantendran en vigor las
disposiciones legales existentes en la materia, e introducirdn Gnicamente cambios en
dichas disposiciones si estan destinados a liberalizar el mercado de piezas de recambio
(solucidn ‘freeze plus’). Por otra parte, el articulo 18 de la Directiva establece que la
Comisidn analizara las consecuencias de la Directiva y propondra las modificaciones de
la misma que sean necesarias para perfeccionar el mercado de piezas de recambio. Dado
que la Directiva no modifico el statu quo de la normativa sobre piezas de recambio vigen-
te en los Estados Miembros, excepto para permitir su liberalizacion (...) Un avance para-
lelo importante es que la legislacion sobre disefios y modelos comunitarios unitarios, ges-
tionados por la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Alicante), siguid avan-
zando hacia la liberalizacion del mercado secundario mediante el apartado 1 del articulo

138 En la Exposicion de Motivos se traza las lineas perseguidas por dicha Propuesta al decir que “la pro-
teccion de dibujos y modelos de piezas de recambio destinadas a restituir la apariencia de productos comple-
Jjos, como son los vehiculos de motor. Su objetivo es completar el mercado interior mediante el proceso de libe-
ralizacion iniciado y parcialmente conseguido por la Directiva 98/71/CE, a fin de aumentar la competencia y
ofrecer a los consumidores mds posibilidades de elegir la procedencia de las piezas de recambio utilizadas en
las reparaciones. Al mismo tiempo, la propuesta mantiene el incentivo general a la inversion en dibujos y
modelos, ya que no afecta a la proteccion de los mismos en las piezas nuevas incorporadas en la fase de fabri-
cacion de los productos complejos (...) con evaluacion de impacto ampliada, corroboran la conclusion de que
los mercados estdn sistemdticamente distorsionados. El andlisis de una muestra de precios de once piezas de
recambio de veinte modelos de automoviles en diez paises (...) demuestra que los precios de diez de estas pie-
zas son significativamente mds elevados en los Estados Miembros donde pueden protegerse los dibujos y mode-
los que en los que no pueden protegerse. (...) La situacion actual, caracterizada por un sistema de proteccion
mixto, genera distorsiones comerciales en el mercado interior, ya que los recursos y la produccion no se asig-
nan teniendo en cuenta la competitividad, y la produccion no viene determinada por mecanismos de mercado,
lo que crea una distorsion de precios y obstdculos al comercio. En un mercado interno liberalizado, los pre-
cios deberian descender. Asimismo, se crearian oportunidades comerciales y puestos de trabajo para las PYME
independientes, cuya cuota de mercado es ahora reducida, incluso en los paises donde los dibujos y modelos
no pueden protegerse (...) Con arreglo a la Directiva, la apariencia de un producto puede protegerse contra la
utilizacion por parte de terceros si se trata de un dibujo o modelo nuevo y original. (...). La proteccion de dibu-
Jjos y modelos concede la exclusividad de los dibujos o modelos nuevos y originales que determinan la apa-
riencia de productos individuales (un vaso), productos complejos (un automovil) o composicion (el panel de
una puerta). El mercado primario de componentes se refiere a su incorporacion en la fase inicial de fabrica-
cion y produccion de un producto complejo. Una vez vendido a un consumidor, este producto complejo puede
sufrir accidentes, averias o daros durante su utilizacion, y puede ser necesario sustituir o reparar piezas. Esto
constituye el mercado secundario o mercado de piezas de recambio. La misma pieza puede entrar en el mer-
cado primario como componente inicial (pieza nueva) o en el mercado secundario como pieza de recambio. Sin
embargo, la presente propuesta solo afecta al mercado secundario (mercado de piezas de recambio) (...) las
piezas de recambio idénticas a la pieza original (a menudo denominadas en inglés ‘must match’) constituyen
el objeto de la presente propuesta”.
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110 del Reglamento CE n° 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios
(...) Desde la adopcion de la Directiva sobre la proteccion juridica de los dibujos y mode-
los, la Comision ha adoptado el nuevo Reglamento CE n°® 1400/2002 relativo a la aplica-
cion del apartado 3 del articulo 81 del Tratado CE a determinadas categorias de acuerdos
verticales y practicas concertadas en el sector de los vehiculos de motor (DO L 203 de 1
de agosto de 2002, pp. 30 y ss.) (...) Sin embargo, no aborda directamente la cuestion
esencial de la proteccion de las piezas de recambio mediante un derecho de propiedad
industrial. As{ pues, el Reglamento CE n° 1400/2002 no evita que sea necesaria una
mayor aproximacion y liberalizacidon de las legislaciones nacionales en lo relativo a las
piezas de recambio. Al contrario, la liberalizacidon del mercado secundario resulta indis-
pensable para que dicho Reglamento pueda producir todos sus beneficios (...) el objeti-

vo principal de la proteccidn de dibujos y modelos es conceder derechos exclusivos sobre
la apariencia de un producto, pero no un monopolio sobre el producto en si. Sin embar-
go, en el mercado de piezas de recambio, la protecciéon de un dibujo o modelo para el que
no exista, en la practica, una alternativa conduciria a un monopolio sobre el producto. La
proteccidn de los dibujos y modelos debe permitir obtener un retorno justo de la inver-
sion realizada y fomentar la innovacion a través de la competencia, gracias a la fabrica-
cion de nuevos productos. Autorizar a terceros a fabricar y distribuir piezas de recambio
permitirfa mantener la competencia (...) L.a opcidn de liberalizacion promete diversos

beneficios netos. Mejoraria el funcionamiento del mercado interior, aumentaria la com-
petencia en el mercado de piezas de recambio y permitiria que las PYME pudieran acce-

der a dicho mercado y participar en €1” (el subrayado es de nuestra autoria).

Al hilo de la lectura de lo descrito, podemos concluir que dicha propuesta modifica-
ria s6lo algunos mandatos de la DCE, aquellos precisos en orden a liberalizar los merca-
dos secundarios de piezas de recambio'”, con el fin de flexibilizar los sistemas vigentes
en la basqueda y respeto de la libre competencia y de la consecucion de un verdadero
mercado interior'®. En particular, el art. 14" de la DCE con el siguiente tenor introduci-

139 Cfr., en este sentido: LLOBREGAT HURTADO, M. L. “Aproximacion al problema de la tutela juridi-
ca de las piezas de recambio”. N.235. RDM, 2000. pp. 204 y ss. MACIAS MARTIN, José. “Estudio monogra-
fico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica del diseho industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 657.

140 Sobre las distorsiones en el Mercado Interior, en lineas generales, ya se expresaba SAINT-GAL, Y.
“Importance des droits de propriété industrielle pour les firmes exportatrices plus spécialement dans le cadre de
la CEE”. Op. cit. p. 813, “il convient également de tenir compte des incidences économiques que peuvent
entrafner des situations juridiques différentes existant entre divers pays; en effect, cette situation peut créer un
certain déséquilibre dans les échanges commerciaux. Un exportateur doit prendre aussi en considération ces
divergences avant de s’intéresser a un marché étranger, faute de quoi le lancement de I’article intéressé peut se
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do por la propuesta modificatoria: “No podran protegerse los dibujos o modelos que sean
componentes de un producto complejo utilizados con arreglo a lo dispuesto en el aparta-
do 1 del articulo 12 de la presente Directiva a efectos de reparacion de dicho producto
complejo con objeto de restituirle su apariencia inicial. Los Estados Miembros velaran
porque los consumidores estén debidamente informados sobre el origen de las piezas de
recambio, de modo que puedan escoger con conocimiento de causa entre piezas de
recambio competidoras”. En el contenido legal, se incide asimismo en el derecho de
informacion a favor del consumidor capaz de discernir la procedencia de las piezas de
recambio que adquiere.

5.2.B) El Reglamento 6/2002 de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos
comunitarios

El otro instrumento normativo comunitario de referencia se traduce en el Reglamento
CE n°. 6/2002 del Consejo'?, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos

révéler impossible pour des motifs purement juridiques. C’est ainsi, a titre d’exemple, qu’il existe des diver-
gences sensibles entre les conceptions de certains pays sur le ‘niveu inventif’ du brevet ou sur le caractére de
nouveauté ou d’originalité du modele, et aussi sur le durée plus ou moins longue du titre délivré”.

141 Puntualiza LENCE REIJA, Carmen. “Desarrollo del diseho: el Reglamento de la Ley espanola y la pro-
puesta de 2004 de modificacion de la directiva”. Op. cit. pp. 453 y 454, “la propuesta de 2004 consiste en sus-
tituir el actual articulo 14 de la Directiva de dibujos y modelos por un nuevo texto (...) La Exposicion de
Motivos de la Propuesta de Modificacion de la Directiva sefiala que la Comision realizo un estudio de impac-
to (Documento COM 358) en el que se estudiaban las diferentes opciones de proteccion de las piezas de recam-
bio. Entre estas opciones, ademas de la supresion de la proteccion, se encontraba la de reducir el plazo de pro-
teccion o la de obligar al fabricante independiente a remunerar al titular del diseho (...) El segundo pérrafo obli-
ga a los Estados Miembros a velar porque los consumidores estén debidamente informados acerca del origen
de los recambios de modo que éstos conozcan la identidad de los fabricantes de las distintas piezas. A este res-
pecto, son las marcas las que aportan informacion acerca del origen empresarial de los productos y servicios.
En este sentido, la Ley 17/2001 de Marcas, en linea con las disposiciones comunitarias que la precedieron,
introdujo un nuevo limite al derecho de marca. Asf, el articulo 37 dispone que el derecho conferido por la marca
no permitird a su titular prohibir a terceros el uso de la marca cuando sea necesario para indicar el destino de
un producto o de un servicio, en particular, como accesorios o recambios, siempre que este uso se realice con-
forme a las practicas leales en materia industrial o comercial. Por tanto, el fabricante de recambios no origina-
les podra poner en sus productos la marca del producto complejo al que van destinados los recambios, pero
debera ajustarse a las practicas leales, lo cual implica que no podra inducir a error a los consumidores”.

142 DOCE L 3, de 5 de enero de 2002. El Reglamento CE n° 6/2002 contiene las disposiciones convenien-
tes para que se establezcan los procedimientos de registro, gestion y nulidad de los dibujos y modelos comuni-
tarios, asi como el procedimiento de recurso contra las decisiones de la Oficina.
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comunitarios'?, en adelante, RCE. La aplicacion e interpretacion de este Reglamento' y
del sistema que plantea corresponde, -al igual que sucede para las marcas comunitarias-, a
la Oficina de Armonizacion del Mercado interior (en adelante OAMI) con localizacion en
la ciudad de Alicante.

Descendiendo al contenido del texto normativo del RCE, hemos de fijar que la
Exposicion de Motivos establece que la creacion de un dibujo o modelo comunitario sera
directamente aplicable en todos los Estados Miembros. Agrega dicho preambulo, que
mediante una solicitud depositada ante la OAMI, dicha proteccion se extiende al territo-
rio de todos los Estados Miembros. De esta suerte se evitan los efectos adversos que la
presencia de derechos paralelos en los diferentes Estados Miembros origina en la libre
circulacidén de mercancias y, en definitiva, en el mercado interior.

En lo que hace a la concepcion y naturaleza del disefio comunitario (dibujo y mode-
lo) disciplinadas en este RCE, cabe decir que se concibe al dibujo y modelo como una
creacion funcional, porque estd incorporada a objetos ftiles y, a su vez, una creacion esté-
tica, puesto que su finalidad es alcanzar y ofrecer el producto mas atractivo y sugerente

143 Explica lor origenes de dicha legislacion: PEROT-MOREL, Marie Angele. “La propuesta de Reglamento
comunitario sobre dibujos y modelos industriales”. Op. ult. cit. pp. 262 y 263: “sobre la base de un excelente
estudio realizado por el Instituto Max-Planck en 1990,... de forma que en 1991 ya estaba en condiciones de
publicar como anexo al Libro Verde sobre el Derecho de autor, un documento titulado ‘la proteccion juridica
de los dibujos y modelos industriales’, que contenia un Anteproyecto de Reglamento acompanado de una
Propuesta de Directiva sobre la armonizacion de las legislaciones de los Estados Miembros”. LENCE REIJA,
Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario para la proteccion del diseno industrial”. Op. cit. pp. 1457 a 1472.
Cfr., AUTERI, P. “La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d’autore e repressione della con-
correnza sleale”. N° 1. Contratto e Impresa/ Europa, 1998. pp. 229 a 259.

144 Con la promulgacion del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios se avanzd un paso ade-
lante hacia una codificacion extensa y completa de los derechos de propiedad industrial e intelectual en el seno
de la Comunidad Europea. El camino y recorrido para lograr su aprobacion fue largo y dificil. Razon de ello
fueron las diferentes concepciones y regulaciones de esta figura en los diferentes paises de la Comunidad. Hasta
la aprobacion del Reglamento, el dibujo y modelo industrial no gozaba en Europa de una proteccion juridica
sustentada en principios juridicos autonomos e independientes, sino que ésta se motivaba, bien en los princi-
pios del derecho de patentes (patent approach), bien en los de derecho de autor (copyright approach) tal y como
hemos explicado. Por ello, desde el comienzo de los trabajos preparatorios se reconocidé como uno de los prin-
cipales propositos alcanzar la madurez del diseho industrial respecto del derecho de patentes y del derecho de
autor y obtener una regulacion que partiendo de un concepto uniforme (design approach), ilustre las particula-
ridades de esta figura juridica y atienda las necesidades de los autores-disehadores y de la industria del disefo.
Fundamento de este concepto uniforme era la funcion de marketing, que se observa en el disefo industrial, as{
como su capacidad de otorgarle a los productos un valor especial, posibilitindoles individualizarlos o particu-
larizarlos dentro de la gran cantidad de productos que se ofertan en el mercado.
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para los potenciales adquirientes'#. Esta naturaleza hibrida y compleja determina que en
los dibujos y modelos concurran dos sistemas de amparo diferentes, que responden a
visiones distintas en torno a la naturaleza del diseho industrial'** comunitario y, que se
halla en sintonfa con lo ya relatado en base a la especial naturaleza de esta categoria de
la propiedad industrial.

El RCE previene dos modalidades'’ diferenciadas de dibujo y modelo comunitario:
el dibujo o modelo comunitario no registrado," que de conformidad a lo estipulado en el
RCE posee una duracion de tres afios; y, de otra parte, el dibujo o modelo comunitario
registrado que se ampara ante la OAMI segtin el procedimiento previsto en el RCE, con

145 IBANEZ ROMAN, Gracia M. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. Op.
cit. pp. 155y ss.

146 Asi, LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario para la proteccion del disefio indus-
trial”. Op. ult. cit. pp. 1459 y ss. VIDAL, Anna. “El disefio comunitario”, junio 2005 (consultado el 7 de julio
de 2006), en <http://www.juridicas.com/areas/10-Derecho%20Comunitario/10-Art%EDculos/200506-
5561327410551461.html>

147 Se buscaba segin PEROT-MOREL, Marie Angele. “La propuesta de Reglamento comunitario sobre
dibujos y modelos industriales”. En AA.VV. Marca y Diseiio Comunitario. Pamplona: Aranzadi, 1996. pp. 263
y 264: “... instituir un modelo comunitario vélido en todo el territorio de la CE y que obedezca a un régimen
juridico unitario y autonomo... al establecer dos categorias de modelos: -un modelo comunitario no registrado,
que confiere una proteccion automatica, sin formalidades, que nace por el mero hecho de la divulgacion del
dibujo o del modelo, pero de una duracion muy corta, de tres ahos tan sdlo; -un modelo comunitario deposita-
do, beneficiario de una protecciéon més amplia, pudiendo llegar a una duracion maxima de 25 ahos, mediante
renovaciones sucesivas de 5 anos. La inscripcion de este modelo se realizard en la Oficina de la Comunidad en
Alicante, sin examen de fondo ni procedimiento de oposicién y con publicacion inmediata, salvo aplazamien-
to posible de 30 meses”.

148 Cfr, RODRIGUEZ DIAZ, Isabel. “El diseno industrial no registrado”. Op. cit. pp. 257 a 298, espec. p.
259, explica que “atendiendo al primero de los objetivos sehalados por el Libro Verde, el Reglamento ha ins-
taurado un sistema bastante flexible que permite a las empresas verificar la aceptacion de su diseho antes de
proceder al registro (...)”. HEADDON, Toby. “Can the Unregistered Community Design Rigth Apply
Retroactively?”. Op. cit. p. 2. Hemos de atender al pronunciamiento de la Sentencia del Juzgado de Primera
Instancia de Barcelona ntim. 50, de 26 de octubre de 2004, (AC 2004/2060): “el apartado III de la Exposicion
de Motivos de la Ley 20/2003 de 7 de julio de proteccion juridica del diseno industrial indica que el disefio no
registrado goza de una proteccion comunitaria establecida en el Reglamento comunitario CE 6/2002, del
Consejo de 12.12.01 frente a actos de explotacion no autorizada de las copias del disefo, que dura tres anos
contados desde la fecha en la que por primera vez haya sido hecho accesible al pablico en la Comunidad
Europea, extendiéndose esta proteccion a todos los disenos que cumplan las condiciones establecidas directa-
mente en la norma comunitaria. Luego, aunque el diseho no registrado no se halle especificamente protegido
en la Ley 20/2003, de 7 de julio, dicha Ley se remite a la proteccion que si otorga el Reglamento 6/2002 que
es norma de alcance general y de aplicacion directa en todos los paises de la CE. Por lo tanto, si halla protec-
cion el diseno no registrado en la forma y términos que exigen las dos normas antes citadas”.
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una duracion maxima de veinticinco afnos. La convergencia de estas dos formas de pro-
teccion del dibujo y modelo industrial se fundamentan por una serie de factores concu-
rrentes recogidos en los Considerandos 15y 16 del RCE, respectivamente, al declarar que
la finalidad del diseho no registrado'” es la de auxiliar las creaciones de aquellos secto-
res industriales, como la moda, en que se renueva constantemente la forma de los pro-
ductos. Estos sectores se conforman con una proteccion breve, pero exigen que ésta sea
flexible y rapida. Y la rapidez -es consabido- no siempre resulta compatible con un régi-
men supeditado al registro mediante el cual las condiciones formales suelen dilatar y
encarecer en demasia los procedimientos. La segunda razdn que justifica la creacion del
disefio no registrado'” se apoya en la pertinencia de conciliar los distintos sistemas habi-
dos en el entorno de la Union Europea. Esta divergencia de sistemas halla su origen en la
doble naturaleza del disefo industrial, tal y como venimos reiterando.

En este contexto, subrayese el hito que el RCE ademés de perfilar la categoria del
dibujo y modelo en el marco comunitario, cumple otra funcidon anadida especialmente
relevante como es el incorporar la figura del dibujo y modelo no registrado®'. Esta no se
contemplaba ni era disciplinada en los sistemas legales™ de los Estados de la Union

149 La importancia de tutelar el disefio no registrado se halla en las palabras de CORNELLA, A. y FLORES,
A. La Alquimia de la Innovacion. Op. ult. cit. p. 253, al decir que “es imprescindible aprender de la experien-
cia de los que ya estan en el mercado de las simulaciones y proveerse de las nuevas herramientas de prototipa-

”»

je”.

150 Segtn indica FERNANDEZ-NOVOA, C. “El encuadramiento sistematico del diseho comunitario”. Op.
ult. cit. p. 416: “la regulacion de los disefios y modelos comunitarios no registrados, en cambio, se inspira par-
cialmente en principios caracteristicos del Derecho de Autor; y se distancia del Derecho de Patentes”.

151 Cfr., mas sobre esta modalidad: BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El diseiio comuni-
tario. Op. ult. cit. pp. 37 y 38. FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. “El disefio no registrado”.Tomo XXIV. Actas
de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. p. 84: “es encomiable que por la via del Reglamento 6/2002
se haya introducido en el Derecho de la Union Europea la figura del disefio no registrado...que ademas de las
razones aducidas en el Considerando niim. 16, en el reconocimiento y proteccion del disehio no registrado a
nivel comunitario influyd muy probablemente la recomendacion contenida en el apartado 2 del articulo 25 del
ADPIC: recomendacion en la que se insta a los Estados Miembros de la Organizacion Mundial del Comercio a
simplificar la proteccion de los dibujos o modelos textiles (sector en el que es mas apremiante la necesidad de
proteger el disefo no registrado)”.

152 Enseha sobre la evoluciéon y razén de ser del amparo del dibujo y modelo no registrado el Prof.
FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. “El diseho no registrado”. Op. cit. pp. 81 y 82: “el titular de un disefio no
registrado ocupaba tradicionalmente una posicion muy precaria en el plano juridico. Por un lado, no podia invo-
car la proteccion otorgada por el sistema clasico del Derecho porque este sistema se basa en el registro. Y por
otro lado, tropezaba con los denunciados inconvenientes a la hora de pretender ampararse en el sistema del dere-
cho de autor. Asf las cosas, es indudable que tradicionalmente el titular de un disefo no registrado tan sdlo podia
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Europea, salvo el caso de Reino Unido. En efecto, esta dualidad de sistema tiene su ori-
gen en el Derecho britanico, donde la Copyright, Designs and Patents Act de 1988,
configur6 la categoria de Derecho del disefio no registrado. En este panorama, el RCE
presenta con el sistema britanico dos denominadores comunes: el primero, la menor
intensidad de los derechos privativos otorgados al titular del disefio no registrado; en
segundo lugar, la menor duracion temporal, que el RCE recorta hasta tres anos, ya indi-
cados. El RCE se aleja del Copyright en cuanto que éste requiere idénticos condicionan-
tes para el acceso a la proteccion en ambas modalidades, contrariamente al Derecho
inglés, donde el Derecho del dibujo y modelo no registrado protege también los dibujos
y modelos de caracter y configuracion funcional.

El dibujo o modelo no registrado’* esta pensado para aquellos sectores donde el dise-

aducir en defensa de sus intereses la proteccion conferida por el Derecho de la Lealtad Concurrencial. Sucede,
sin embargo, que esta proteccion es a todas luces insuficiente para proteger de manera adecuada los intereses
del titular de un diseno no registrado. En efecto, el Derecho de la Competencia Desleal no tiene por objeto con-
ceder derechos de exclusiva que contrarresten el principio de la libre imitacion proclamado por el apartado 1
del articulo 11 de la Ley de 1991. Antes al contrario, el Derecho de la Competencia Desleal se limita a prohi-
bir ciertas practicas que falsean la competencia econdmica y obstaculizan el desarrollo de un sistema competi-
tivo basado en los propios méritos del competidor. (...) Mas es indudable que el titular de un disefio no regis-
trado no podra invocar siempre y en todo caso el apartado 2 del articulo 11 de la Ley de Competencia Desleal
para impedir que su disefo sea copiado por un tercero. Bien miradas las cosas, el titular de un disefio no regis-
trado tan solo podra aducir el apartado 2 del articulo 11 cuando la copia del disefio genere un riesgo de asocia-
cion entre los consumidores o implique un aprovechamiento indebido de la reputacion del modelo o del esfuer-
zo desarrollado por el autor del mismo”. En la misma linea de reflexion: LENCE REIJA, Carmen. La protec-
cion del disefio. Op. cit. pp. 24 y 25. Idem en “El Nuevo Reglamento comunitario para la proteccion del dise-
fio industrial”. Op. cit. pp. 1458 y 1459.

153 Se entiende por “diseho” toda caracteristica de la forma, la configuracion, la estructura u ornamento apli-
cada a un articulo mediante cualquier proceso industrial, caracteristica que, en el articulo acabado, sea percep-
tible y apreciable por medios visuales, con exclusion de lo siguiente:

-métodos o principios de construccion; o

-caracteristicas de la forma o configuracion de un articulo que obedezcan exclusivamente a la funcion
que deba desempehar el articulo, o que dependan del aspecto exterior de otro articulo del que el dise-
hador tenga previsto que formen parte integrante. Vid., Ley de Disehos Registrados de 1949 (enmen-
dada por la Ley de Derecho de Autor, Disefios y Patentes de 1988); Articulo 1.1).

154 Apunta DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M®. “La proteccion juridica del diseno industrial: la novedad y el
caracter singular”. Op. cit. p. 107, “es una opcion que pretende ser muy til para determinadas creaciones, que,
por sus caracteristicas, requieren de una tutela rapida y de menor duracion que en el caso del diseno registrado.
En efecto, se trata de creaciones de vida comercial breve, esto es, creaciones que son lanzadas al mercado cada
nueva temporada (‘creaciones de temporada’), y que precisamente por ello requieren una tutela al margen de
los tramites registrales, que exigen un coste econdmico y temporal cada nueva temporada”.
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fio demanda una proteccion juridica a corto plazo'™ como comentabamos. En cambio, el
dibujo o modelo registrado trata de satisfacer las necesidades de aquellos sectores que
requieren de una proteccion juridica solida a largo plazo'*. A tal proposito, el dibujo o
modelo comunitario registrado permite a las industrias que por politica empresarial regis-
tran sistematicamente sus disefios, favorecerse de un patrocinio mas amplio y completo
(por ejemplo, el sector automovilistico, de electrodomésticos, muebles, juguetes y calza-
do), la cual ofrece una mayor seguridad juridica durante un plazo que cubre la previsible
vida comercial y atil de sus productos en el mercado.

La tutela del dibujo y modelo no registrado viene contemplada, esencialmente, en los
arts. 11, 19.2, 24.3 y art. 85.2 del RCE. Ciertamente que la norma principal y habilitado-
ra de la proteccion se halla en el art. 11, parrafo 1°, al decir: “todo dibujo o modelo que
cumpla los requisitos establecidos en la seccion 1°, quedara 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 se ha hecho piblico por primera vez en la Comunidad”.

En lo tocante al régimen juridico del dibujo y modelo no registrado, cabe apuntar que
los requisitos requeridos para el dibujo y modelo registrado son trasladables y se han de
observar, igualmente, por aquellos dibujos y modelos no registrados. El origen y consti-
tucion del dibujo y modelo no registrado se deriva cuando se hace ptblico por primera
vez dentro del &mbito de la Comunidad (art. 11.1 del RCE); en cambio, el dibujo y mode-
lo registrado surge cuando queda inscrito en el Registro (art. 2.1 del RCE). Ni que decir
tiene el hecho de que el titular de un dibujo o modelo no registrado detenta los mismos
derechos que el titular del dibujo o modelo registrado (cfr., art. 19 del RCE)"". De igual

155 Asi se pronuncian CASADO CERVINO, A. y BLANCO JIMENEZ, A. El diseiio comunitario: una
aproximacion. Op. cit. p. 37, que interpretan que “el dibujo o modelo comunitario no registrado puede ser til
a sectores industriales donde se producen periodicamente un gran niimero de disefios sucediéndose unos a otros
con una vida comercial breve (por ejemplo, en cierta medida, el sector textil o moda de complementos), pues-
to que les otorga la posibilidad de beneficiarse de cierta proteccion juridica, con rapidez, sin formalismos y evi-
tando los gastos que requiere su registro”.

156 PLAZA PENADES, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. Op. cit. p. 176.

157 LEMA DEVESA, Carlos y FERNANDO MAGARZO, M. del R. “Las acciones judiciales concernien-
tes al diseno industrial en la Ley espanola”. Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004.
pp. 94 y 95, precisan: “La LDI no reconoce al autor de un disefio no registrado una accion que le permita su
defensa en caso de violacion. Por el contrario, tal accion se establece en el articulo 19.2 del Reglamento CE
6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. Este precepto per-
mite al titular de un disefio comunitario no registrado impedir la copia sistemética por un tercero de un diseho
idéntico o cuyas caracteristicas dominantes son coincidentes. Mas adelante, en el articulo 85.2 se alude a “los
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modo, las causas de nulidad de un dibujo y modelo comunitario no registrado (art. 25 del
RCE) son idénticas a las que provocan la nulidad de un dibujo o modelo comunitario
registrado. En definitiva, la cualificacion de diseho no registrado no le aleja en demasia
del disehio comunitario registrado tan solo en detalles de nacimiento, constitucion -16gi-
camente- es inexistente el procedimiento registral, de duracion, asi como de derechos
atribuidos.

Para concluir, podemos aseverar que la finalidad del RCE resulta esclarecedora en
aras a otorgar un estatuto sobre un dibujo o modelo comunitario (registrado o no), que
sea directamente aplicable en todos los Estados Miembros. También sehalar que s6lo de
esta forma es posible obtener, mediante una solicitud depositada ante la OAMI, la defen-
sa del dibujo o modelo en el territorio de todos los Estados Miembros. De suerte que con
este RCE se huye de las diversas consecuencias negativas que se derivan de la concu-
rrencia de derechos paralelos en los diferentes Estados Miembros, en particular, por aten-
tar contra el principio de la libre circulacion de mercancias™® y la consecucion del correc-
to y regular desarrollo del mercado interior.

Asimimo, la importancia de este RCE también reside en el establecimiento y reco-
nocimiento de los Tribunales de dibujos y modelos™’ industriales. En Espaha'® tendra su

litigios derivados de una accion por infraccion o de una accidn por intento de infraccion de un dibujo o mode-
lo comunitario no registrado”. Asf las cosas, la doctrina ha entendido que las medidas previstas en el articulo
89 del citado Reglamento, aunque no se diga expresamente, también podran ser adoptadas en caso de infrac-
cion de un disefio comunitario no registrado”.

158 Cfr., SENA. “La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela nella forma del prodotto”. N° 1. Riv.
Diritto Industriale, 2002. pp. 588 y ss.

159 Sobre este particular, expone CASADO CERVINO, Alberto. “La defensa de la marca y el Disefio comu-
nitario”. Op. cit. pp. 269 a 273: “el articulo 81 del Reglamento se inspira en el articulo 92 introduciendo Gni-
camente aquellas modificaciones que se derivan de la propia naturaleza y contenido del régimen aplicable al
disefio comunitario. Conforme a dicha norma los Tribunales de dibujos y modelos comunitarios tendran com-
petencia exclusiva: a) sobre las acciones por infraccion y, si estan contempladas en la legislacion nacional, sobre
las acciones por posible infraccion de dibujos y modelos comunitarios; b) sobre las acciones de declaracion de
inexistencia de infraccion con relacion a dibujos y modelos comunitarios, si estan contempladas en la legisla-
cion nacional; ¢) sobre las acciones de declaracion de nulidad de un dibujo o modelo comunitario no registra-
do; d) sobre las demandas de reconvencion para la declaracion de nulidad de un dibujo o modelo comunitario
interpuesta a raiz de las demandas contempladas en la letra a)... el Reglamento de disehos, al igual que el
Reglamento de la marca prevé la creacion no solo de un Tribunal comunitario de primera instancia, sino tam-
bién de un Tribunal comunitario de segunda instancia ante el cual se puede apelar las decisiones adoptadas por
el primer Tribunal. Asi lo establece expresamente el articulo 92 del Reglamento conforme al cual contra las
resoluciones de los Tribunales de dibujos y modelos comunitarios de primera instancia podré interponerse
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ilustracion tramite la LO 8/2003'', de 9 de julio, de reforma de lo concursal, que modi-
fica la Ley Orgéanica n° 6/1985, del Poder Judicial, e incorpora los Juzgados de lo
Mercantil y el conocimiento por éstos de la propiedad industrial, en concreto, los disehios
industriales.

Desde una perspectiva comparada, en el Derecho comunitario nos encontramos a
modo de ejemplo, la incidencia del RCE, -que comentamos-, en el Derecho italiano, en
concreto, a través de la Ley 12 de diciembre de 2002, n° 273", sobre las normas relati-
vas a los dibujos y modelos industriales, que contiene una delegacion al Gobierno para la

recurso de casacion ante los Tribunales de dibujos y modelos comunitarios de segunda instancia cuando se trate
de procedimientos derivados de las acciones y demandas previstas en el articulo 81. La legislacion nacional del
Estado miembro en el que se encuentre el Tribunal de dibujos y modelos comunitarios de segunda instancia
determinara las condiciones en que podra interponerse el correspondiente recurso de casacion. Las disposicio-
nes nacionales en materia de apelacion se aplicaran a las resoluciones de los Tribunales de dibujos y modelos
comunitarios”. Por su parte, FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. “El diseho no registrado”. Op. cit. p. 88, indica
que “en el caso de que un tercero no autorizado infrinja los derechos dimanantes de un dibujo o modelo comu-
nitario no registrado, el titular del mismo deberé entablar las pertinentes acciones ante un Tribunal de Dibujos
y Modelos Comunitarios. Estos Tribunales tienen competencia exclusiva en materia de acciones de infraccion
(cfr., art. 81 del Reglamento 6/2002)”.

160 Segtin confirma CURELL AGUILA, Marcel-li. “Panorama actual de la proteccion juridica de los dise-
fios industriales”. Op.ult. cit. p. 302, “En Espana, se designaron los Juzgados y Tribunales de Marcas y Disefios
espaioles a través de la Ley Organica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifi-
ca la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, estableciendo en su punto 6 que los Juzgados de
lo Mercantil de Alicante tendran competencia para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos
aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Marca Comunitaria y en el
Reglamento de Disefio Comunitario y que, en el ejercicio de esta competencia, dichos Juzgados extenderan su
jurisdiccion a todo el territorio nacional. Ademas, en el punto 4 de la Ley se prevé que asismismo la Seccion o
Secciones especializadas de la Audiciencia Provincial de Alicante conoceran en segunda instancia y de forma
exclusiva, de todos los recursos previstos en el Reglamento de Marca y Disefio Comunitario”.

161 BOE N° 164, de 10 de julio de 2003.

162 Cfr., Gazzetta Ufficiale n° 293 del 14 de diciembre de 2002. Al respecto, FITTANTE, Aldo. “Note sulla
nuova disciplina legislativa del disegno industriale”. N° 4. II Diritto di autore, octubre-diciembre, 2003. p. 523.
Comenta FLORIDIA, Giorgio. “IlI riordino della propieta industriale”. N° 1. Il Diritto Industriale, 2003. p. 22:
“se precisa en la Legge 12 de diciembre de 2002, n° 273-Medidas para favorecer la iniciativa privada y el de-
sarrollo de la competencia (GU n° 293, 14 de diciembre de 2002, Suplemento Ordinario) en su art. 15, b) ade-
guamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;... art. 16: delega al governo
per I'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di propieta industriale e intellettuale... art. 17:
operatibilita del diritto d’autore sui disegni e modelli industriali”. Entonces, en el Derecho italiano se ha crea-
do asf una seccion especializada en Derecho industrial dentro de los Juzgados ordinarios, asi véase CASABU-
RI, Geremia. “Le sezioni distrettuali della propieta intellettuale ed industriale. Perché poi non si dica “pecca-
to;”. N° 3. Il Diritto Industriale, mayo-junio, 2003. pp. 207 y ss.
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adopcion de uno o mas decretos legislativos relativos a la coordinacion formal y sustan-
cial de las disposiciones vigentes en materia de propiedad industrial y la adecuacion de
la normativa interna a la comunitaria.

5.2.C) La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial

La Ley 20/2003'" es un eslabon mas en torno a la reglamentacion de la gama de
variantes que presenta la propiedad industrial y, a su vez, una traslacion de lo dispuesto
en el Derecho comunitario. De ahi que este enlace de la cadena sea continuacion -tal y
como se manifiesta en la propia Exposicion de Motivos de la Ley- de “la culminacion del
proceso de actualizacidon normativa acometido en el periodo 2001-2003 que tiene sus
principales hitos legislativos en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en la
Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, para la incorporacion al Derecho espanol de la Directiva 98/44/CE relativa a la
proteccion juridica de las invenciones tecnologicas™®.

163 Ilustra el camino recorrido por esta Ley el Prof. OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de
utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”. Op. cit. p. 21: “el art.19 de la Directiva obliga a los Estados
Miembros a trasponerla a sus ordenamientos nacionales antes del 28 de octubre de 2001. En cumplimiento de
tal obligacion, aunque con cierto retraso, nuestro Gobierno presentd el 9 de diciembre de 2002 en el Congreso
de los Diputados el Proyecto de ‘Ley de Proteccion Juridica del Disefio Industrial’, que fue tramitado por la
Comision de Ciencia y Tecnologfa con competencia legislativa plena. Tras el pertinente iter parlamentario, el
Proyecto se convirtio en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial, que fue
publicada en el Boletin Oficial del Estado, nim. 162, de 8 de julio de 2003, y que entr6 en vigor en los térmi-
nos previstos en la Disposicion Final tercera el dia siguiente al de su publicacion en el BOE, esto es, el 9 de
julio de 2003, excepto el Titulo IV (Solicitud y procedimiento de registro y oposicion), el Capitulo III (Solicitud
y procedimiento de inscripcion de las modificaciones de derechos) del Titulo VII (La solicitud y el registro del
disefio como objeto de derechos) y la Disposicion Adicional quinta (Plazos de resolucion), que lo haran al afio
de su publicacion en el BOE (... ) A partir de ahora, el ‘pariente pobre’ del Derecho Industrial tiene, por fin, una
regulacion nueva, y, en gran medida, una regulaciéon ‘moderna’”. También comenta el iter parlamentario de la
LDI: GOMEZ SEGADE, J. A. “Panoramica de la nueva Ley espanola de disefio industrial”. Op. cit. pp. 32 'y
ss.

164 Incluso es mas, la propia Exposicion de Motivos de la LDI incide en el hecho de que estas normas recien-
tes en el tiempo son consecuencia del origen del Derecho comunitario de la Propiedad Industrial, en particular,
se apunta que “en la aprobacion de la Ley 20/2003 se ha tenido en cuenta que la normativa sobre proteccion
nacional del disefio industrial coexistird con la comunitaria, establecida mediante el Reglamento (CE) 6/2002,
del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, que incluye tanto el dise-
7o registrado como el no registrado, con efectos uniformes en toda la Union Europea”.
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La novedosa LDI se circunscribe en la conveniencia de ordenar la defensa juridica
del disefio industrial y la estructura medular de la Ley se compone de un PreAmbulo o
Exposicion de Motivos, 76 mandatos repartidos en IX titulos, que se complementan con
treces Disposiciones Adicionales, siete Disposiciones Transitorias, una Disposicion
Derogatoria tnica, tres Disposiciones Finales y un Anexo referido a las tasas, ofreciendo
de este modo una disciplina completa de la tutela juridica del diseno industrial.

La finalidad pretendida con la LDI es perfilar un sistema juridico de proteccion de la
propiedad industrial del disefio'®. Estableciéndose una disciplina autonoma e indepen-
diente en torno a la figura del disefio industrial. En este marco de exposicion, resulta sig-
nificativo destacar para poder entender e interpretar el contenido del art. 1 de la LDI, el
apunte establecido en su propia Exposicion de Motivos, por cuanto que la Ley “se inspi-
ra en el criterio de que el bien juridicamente protegido por la propiedad industrial del
diseno es, ante todo, el valor anadido por el disefio al producto desde el punto de vista
comercial, prescindiendo de su nivel estético o artistico y de su originalidad”.

Adpviértase, asimismo, que se tutela acumulativamente'* las creaciones de forma pro-
yectadas en el disefio industrial tanto desde el versante que otorga la propiedad industrial

165 Reparese en el interesante analisis intitulado Avance de Estadisticas de Propiedad Industrial, 2004,
documento informe, abril 2005, consultar en <http://www.oepm.es>, en estadisticas, se viene a extraer del estu-
dio que bajo la vigencia del EPI (dibujos y modelos industriales), en el afio 2003 se han solicitado 2033 dibu-
jos y modelos industriales solicitados por residentes, mientras que en el 2004 (999), la tonica ha ido descen-
diendo, por cuanto que desde 2002 (2571) hasta el aho 2004, cada afho se han solicitado menos registros de
dibujo y modelo industrial ante la OEPM, una tendencia descendente y preocupante. La media en Espana de
solicitudes de disefios en relacion a nimero de habitantes y por Comunidad Autdnoma se sitia en 24. La
Comunidad Autdnoma que mas registra sus disefios y por encima de la media y con diferencias se encuentran
la Comunidad de Valencia, La Rioja, Murcia, Madrid y Navarra. En cambio, el Pais Vasco, Andalucfa, Baleares
y las dos Castillas se hallan por debajo de la media. Ahora bien, tra la nueva LDI, los datos han ido mejorando
notablemente, asi en el aino 2004 (8/7 al 31/12) se han solicitado 3504 y concedido 472 disenos. La media
durante estos pocos meses es de 17 disehos por Comunidad Autdnoma, siendo Valencia, Murcia, la Rioja,
Navarra y Madrid las que estan por encima de la media. En cuanto a las solicitudes de disefios por pais de ori-
gen, cabe destacar a EEUU (29), Canada (26), Japdn (14), Pafses Bajos (12) y Portugal (10).

166 De acuerdo con MACIAS MARTIN, José. “Estudio monografico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de
proteccion juridica del disefio industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 654: “probablemente ninguna otra modalidad
de bien inmaterial es susceptible de atraer sobre si tantas posibilidades de proteccion, acumulativamente o alter-
nativa, como el diseno industrial”. Precisa PEROT-MOREL, M?. A. “La difficile conciliation du nouveau Droit
communautaire des dessins et modeles”. Op. ult. cit. p. 835, “en I’état actuel du droit, il faudra donc nécces-
sairement se prononcer sur le point de savoir quel régime devra I’emporter lorsque la situation sera bloquée par
I’application simultanée de regles contradictoires. Peut-etre trouvera-t-on une parade? L’ingéniosité des juris-
tes a parfois de quoi surprendre!”.
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como la propiedad intelectual, tal y como venimos comentando en razdn de su especial
naturaleza juridica e, inclusive, por el alcance de actuacion de la esfera del disefio indus-
trial sea nacional y/o internacional.

Entre las principales novedades que podemos anticipar de esta Ley, -sin perjuicio de
que se examinaran mas abajo respecto a los diversos extremos objeto de nuestra atencion-,
pueden resumirse en lo que se trasluce de su Exposicion de Motivos: “una importante
novedad legal es el reconocimiento de un plazo de gracia de 12 meses durante el cual la
divulgacion del diserio realizada por el autor, su causahabiente, o un tercero como con-
secuencia de la informacion facilitadas por ellos, no perjudica la posibilidad de registro
por su legitimo titular. Su finalidad radica en permitir que el titular del diserio lo pruebe
en el mercado sin que el diserio pierda por ello novedad, antes de decidirse a registrar-
lo, y responde especialmente a los intereses de aquellos sectores que lanzan periodica-
mente mayor niimero de diserios, de ciclo corto y frecuente renovacion, de los cuales solo
vale la pena registrar los mds rentables”.

En este punto surge, pues, como cuestion capital que la propia LDI estime entre las
innovaciones dignas a tener en cuenta el plazo de gracia'® de 12 meses circunscrito a la
agilidad del trafico econdmico por cuanto supone ponderar el rendimiento de un disefio
y los posibles beneficios que del mismo pudieran obtenerse, amén de la facilidad poste-
rior de poder registrarse sin con ello perder la novedad. A nuestro juicio, ello es una
muestra por parte de la LDI de su modernidad y adaptacion a la realidad comercial de las
empresas.

En este mismo sentido interpretativo, ya el art. 7, apartado a) del RCE, recogia un
periodo de gracia de doce meses durante los cuales el interesado (autor-creador o su cau-
sahabiente) podria experimentar en el mercado el éxito comercial de un producto antes

167 Confirma CURELL AGUILA, Marcel-li. “Panorama actual”. Op. cit. p. 315, “considerando el nuevo sis-
tema de disehios en su conjunto, se constata que una diversidad de efectos legales se desencadenan a partir de
una fecha de nacimiento dispar. Asf, los beneficios del periodo de gracia se inician, al igual que el derecho sobre
el disefo no registrado, con la primera divulgacion suficiente del disefio. En cambio, los derechos exclusivos y
excluyentes conferidos por el disefo registrado nacen con el registro del mismo y la proteccion derivada del
derecho de autor con la creacion del diseno”. Para MACIAS MARTIN, José. “Estudio monografico de la Ley
20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica del disefo industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 663, “el plazo de
gracia es independiente del de prioridad (seis meses segun el articulo 4 del CUP). El titular del diseho podria
lanzarlo al mercado y presentar una primera solicitud, por ejemplo, a los once meses de su primera comercia-
lizacion. Esta divulgacion, no podria serle opuesta, aunque €l si podria oponérsele a cualquier tercero que inten-
tara registrarlo. Luego tendria otros seis meses para presentar solicitudes de registro en otros paises del
Convenio de la Union de Paris”.
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de registrarlo. Durante estos doce meses, la persona legitimada podra beneficiarse del
patrocinio que ofrece el disefio no registrado. Ahora bien, transcurrido este periodo, el
registro seria nulo de pleno derecho al haberse superado el plazo maximo de doce meses,
que concede el RCE.

Reparese que el periodo de gracia tiene virtualidad no sélo a efectos comerciales o
de imagen y éxito del producto, sino que durante este periodo no se pierde uno de los con-
dicionantes materiales esenciales para el acceso al registro, la novedad. La divulgacion
habida durante este periodo se aprecia como si no hubiese existido tal divulgacion efec-
tiva. En efecto, la novedad comentada y as{ estructurada se traslada al cuerpo normativo
de la LDI, en particular, en su articulo 10, concerniente a las ‘divulgaciones inocuas’, al
posibilitar a aquellas personas que desean registrar un determinado disefio comprobar la
reaccion que el mismo produce en el mercado y, en funcidn de la misma, proceder o no
a su registro.

Hay que entender asi, que la LDI se refiera a las denominadas “divulgaciones ino-
cuas”, comprendiéndose que no se considerara como una verdadera divulgacion, el dise-
fo que se ajuste a los condicionantes prescritos en el art. 10'®® de la LDI. Otra de las cau-
sas que se infiere de este mandato es el hecho que la divulgacidn no destruye la novedad
cuando la divulgacion del disefio es resultado de una conducta abusiva frente al autor o
hacia su causahabiente. Esta excepcion, recuérdese, que también se plantea en el Derecho
de patentes tramite el principio fraus omnia corrumpit'®.

En otro orden de consideraciones y con caracter general respecto a la LDI, hemos de
mencionar -por ahora- que el acceso al registro se reserva al autor del disefio o a su cau-
sahabiente, estableciéndose la presuncion en el apartado 4 del articulo 14, de que, en los
procedimientos ante la OEPM, el solicitante es el que tiene derecho a registrar el diseno.
En tal devenir, la LDI prescribe de forma minuciosa todo aquello que se refiere a la soli-
citud y procedimiento de registro y oposicion. Aqui se subraya respecto a la solicitud, la

168 Cfr., el articulo 10. Divulgaciones inocuas.
1. Para la aplicacion de los articulos 6 'y 7 no se tendrd en cuenta la divulgacion del diseiio realizada:
a) Por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la informacion facilitada o de los actos
realizados por el autor o su causahabiente; y b) Durante el periodo de doce meses que preceda a la fecha de
presentacion de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior serd también de aplicacion cuando la divulgacion del diseiio sea con-
secuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente.

169 LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. Op. cit. p. 1465.
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competencia de las Comunidades Autdbnomas para recibirla y para remitirla a la OEPM,
dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion, los datos de la solicitud tal y como
observaremos en los siguientes epigrafes en el examen del desarrollo y la globalidad del
contenido de la LDI.

VI.- El concepto de Diseno Industrial

1. Una primera aproximacion al concepto'” de disefo industrial lo podemos encon-
trar en sus antecedentes legislativos, en concreto, en la Ley de Propiedad Industrial, de
16 de mayo de 1902'"". El contenido de su art. 22 decretaba que “se entendera por dibu-
jo de fébrica toda disposicion o combinacion de lineas o colores, o de lineas y colores
aplicables con un fin industrial a la ornamentacion de un producto, verificandose la apli-
cacion del dibujo por cualesquiera medios manuales, mecanicos o quimicos combinados,

170 DE LA VEGA GARCIA, E.L. Proteccion del diseiio en el Derecho Industrial. Op. ult. cit. pp. 66y 67,
expresa de manera condensada: “el concepto juridico de disefio industrial es quizas el que representa con mayor
intensidad la esencia y funcion del disefio como tal en un &mbito de mercado, pues persigue, con caracter gene-
ral o primario, ornamentar un objeto con el fin de incorporarlo al mercado de la forma mas atractiva posible,
con especial incidencia en el sentido de la vista, sin pretender aportar, en principio, ventaja técnica alguna o
constituir per se un signo distintivo, todo ello con el fin de captar la mayor parte de cuota de mercado; se diri-
ge, pues, a prestar un aspecto mas original, atrayente o agradable, halagando el sentido del gusto, las exigen-
cias de la moda o la pretension estética del usuario”. Jurisprudencialmente, véase la STS. de 25 de mayo de
1995 (RA 3873) y STS. de 24 de septiembre de 1997 (RA 6768).

171 Cfr., en <http://www.oepm.es/internet/museo_virtual/coleccion.asp?modalidad=4>

Esta Ley de 1902 distinguia y separaba los conceptos del dibujo y el modelo industrial. Ast, el dibujo indus-
trial venia configurado bajo tres pardmetros: 1°. Exista una disposicion o combinacion de lineas, sea de colo-
res o sea de lineas y colores; es decir, es preciso un dibujo en el mds amplio sentido de la palabra. 2°. El dibu-
Jjo sea aplicable a la ornamentacion de un producto. 3°. En la definicion de dibujo industrial se pone de mani-
fiesto que es irrelevante el procedimiento utilizado para la aplicacion del dibujo al correspondiente producto.
Los modelos y dibujos industriales o de fdbrica aparecen por primera vez en la legislacion espaiiola en la Ley
de 16 de mayo de 1902, en la que se les trata conjuntamente con las marcas, al menos desde el punto de vista
formal (tramitacion, concesion, etc.). Sin embargo, mediante la solicitud de proteccion sobre un modelo o un
dibujo industrial, se conseguia salvaguardar la propiedad de aquellos disefios directamente relacionadas con
la elaboracion de un producto o resultado industrial, cuestion que los diferenciaba ya de las marcas de fdbri-
ca 'y comercio, puesto que no cumplian una funcion meramente distintiva, sino que, en ocasiones, iban a poder
tener influencia en aspectos como la utilidad del producto. Por este motivo los modelos y dibujos industriales
no pueden ser renovados tras su caducidad, al contrario que las marcas. El Reglamento de 15 de enero de
1924, que regula la ejecucion de la ley de 1902, va a dedicar su titulo V a los modelos y dibujos industriales,
que cada vez van adquiriendo mds entidad propia y diferencidndose del resto de modalidades de la Propiedad
Industrial.

83



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

como la impresion, la estampacion, la pintura, el bordado, el modelado, la fusion, el repu-
jado, etc...”. Por su parte, el parrafo tercero del mismo precepto dispone que “se enten-
dera por modelo de fabrica todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricacion indus-
trial de un producto y las formas que presentan los productos industriales o que son sus-
ceptibles de aplicarse a estos productos”.

Si atendemos al Estatuto de la Propiedad Industrial de 1902, aprobado en Espana por
Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929'” (EPI), viene a diferenciarse entre el modelo y
el dibujo industrial en consonancia con la precedente legislacion. Segiin este texto nor-
mativo, estamos ante un dibujo industrial ex art. 182 del EPI, ya aludido: “(...) toda dis-
posicién o conjunto de lineas y colores aplicables con un fin comercial a la ornamenta-
cion de un producto, empleandose cualquier medio manual, mecanico, quimico o combi-
nados”'”. Este mismo mandato en su parrafo primero define el modelo industrial con el
siguiente tenor, a saber: “se entendera por modelo industrial todo objeto que pueda ser-
vir de tipo para la fabricacion de un producto y que pueda definirse por su estructura, con-
figuracion, ornamentacion o representacion”.

172 Cfr., in extenso, Gaceta nim. 127, de 7 de mayo, 1930, vid., <http://www.oepm.es/internet/legisla/mod-
dibind/iii3 lepi.htm>
Véase, ademas, <http://www.oepm.es/internet/museo_virtual/coleccion.asp?modalidad=4>

Sera el Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 el que profundice en la configuracion y organizacion de los
modelos y dibujos tal y como se indica en el preambulo de esta disposicion:

El concepto de modelos y dibujos que admite nuestra ley, es preciso ampliarlo y modificarlo. Los modelos
artisticos, las fotografias, etc. hoy estdn huérfanas de toda proteccion... . Es, pues, indispensable recoger en los
preceptos de la ley la garantia de su registro para reconocerle el derecho a ejecutar y producir, vender y utili-
zar el modelo o el dibujo objeto de registro y acoger en sus preceptos los modelos artisticos, es decir, aquellas
obras de arte cuya reproduccion se hace con un fin industrial.

Por tanto, en el concepto de modelo y dibujo, van a quedar comprendidos, a partir de ahora, no solo los cata-
logados como “industriales” sino también aquellos que se denominan artisticos, siempre que tengan aplicacion
industrial. El Decreto-Ley de 1929 dedica el capitulo III del titulo IV a los modelos y dibujos industriales y
artisticos, dandonos una definicion de los mismos:

Se entenderd por modelo industrial todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricacion de un produc-
to y que pueda definirse por su estructura, configuracion o representacion. Se entenderd por dibujo industrial
toda disposicion o conjunto de lineas o colores, o lineas y colores, aplicables con un fin comercial a la orna-
mentacion de un producto, empledndose cualquier medio manual, mecdnico, quimico o combinados.

173 Para OTERO LASTRES. El modelo. Op. cit. pp. 306 a 322, “el concepto de dibujo industrial contenido
en este parrafo presupone la concurrencia simultanea de tres notas fundamentales. A saber: que exista un dibu-
jo; que el dibujo sea aplicable con un fin comercial a la ornamentacion de un producto; y que la aplicacion del
dibujo al correspondiente producto se realice por cualesquiera procedimientos manuales, mecanicos, quimicos
o combinados”. IBANEZ ROMAN, Gracia M*. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunita-
rio”. Op. cit. p. 162.
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Mas reciente en el tiempo, en el arco del Derecho comunitario, el RCE define por
separado el diseno y el producto y lo hace en idénticos términos y comprension que la
DCE.

Prescribe el art. 3 a) del RCE que modelos y dibujos comunitarios son: “la aparien-
cia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las caracteristicas espe-
ciales de, en particular, linea, configuracion, color, forma, textura o material del produc-
to en si 0 de su ornamentacion”.

Interpretando el art. 3 del RCE, podemos senalar que el dibujo y modelo comunita-
rio se refleja en la apariencia'™ de la globalidad o de una parte de un producto, que se con-
figura por la concurrencia de una serie de aspectos que provienen de la combinacion de
las lineas, contornos, colores, formas, texturas, y/o materiales del producto en si y/o de
su ornamentacion. Amén de este ciimulo de caracteristicas superficiales que se proyectan
al exterior, hemos de tener presente, ademas, que el parrafo segundo del mismo precep-
to conceptlia que se entiende por ‘producto’” como todo articulo industrial o artesanal,
incluidas, entre otras cosas, las piezas dirigidas a su montaje en un articulo complejo. Sin
animo exhaustivo, incluye el embalaje, la presentacion, los simbolos graficos y los carac-
teres tipograficos, con excepcion de los programas informéaticos y los productos semi-
conductores, que se excluyen del concepto de dibujo o modelo industrial para irse a la
esfera aplicativa de los derechos de autor.

174 Manifiesta sobre esta cuestion IBANEZ ROMAN, Gracia M*. “El concepto de dibujo o modelo en el
Reglamento comunitario”. Op. cit. p. 169: “el disefo es aquello que caracteriza a un producto y lo diferencia
de otros productos de su misma especie. No obstante, el estudio del concepto positivo de diseho requiere ana-
lizar con especial detenimiento el sentido del término ‘apariencia’ y la referencia del articulo 3 a) que el dise-
fio puede afectar tanto a la totalidad como a parte de los productos. Por lo demas, el concepto de modelos y
dibujos debe completarse con las definiciones que se dan en las letras b) y c) del art. 3, relativas a la nocion de
producto y producto complejo, y a la inclusion de las obras de artesania en el objeto del derecho de disenos”.

175 Cfr., LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario para la proteccion del disefio indus-
trial”. Op. cit. p. 1460, “(...) el disenho es lo que caracteriza a un producto y lo diferencia de otros productos que
pertenecen a su misma especie. Es decir, todo aquello que le confiere su propia individualidad... la definicion
de producto, inspirada en la Ley britanica de 1944, nos parece sumamente acertada, teniendo en cuenta que,
aunque exista el término producto en todas las lenguas de la Unidon Europea, es posible que su significado no
sea univoco”. SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion de los dibujos y modelos industriales”.
Op. ult. cit. p. 377. MUSKER, David. Community design law. Op. cit. pp. 25 y ss.
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Recuérdese aqui que esta conceptualizacion venia ya recogida en la Directiva
98/71/CE", si bien en el RCE hay una mayor riqueza de matices y de supuestos'”.

Cierto que en la definicion de dibujo y modelo industrial -en nuestra denominacion
de disefios'”*- también se ha de tener presente el caracter excluyente, es decir, aquello que
no se aprecia como diseno. En efecto, el RCE con caracter negativo'” considera que no
se comprende dentro del dibujo y modelo industrial las ‘formas técnicamente necesarias’,
0, dicho de otra forma, las caracteristicas de apariencia de un producto que estén confec-
cionadas solamente por su funcidn técnica'® mas apropiadas y encuadrables dentro de la
mecanica del Derecho de patentes.

176 Trasladada al Derecho francés en los siguientes términos: COHEN, Denis. Le nouveau Droit des dessins
et modéles. Op. cit. p. 4, el articulo L. 511 de la Ordenanza francesa de 25 de julio de 2001, declara que puede
ser protegido a titulo de dibujo o modelo la apariencia de un producto, o de una parte del producto, caracteri-
zado en particular por sus lineas, contornos, colores, su forma y textura o sus materiales. Estas caracteristicas
pueden ser del producto mismo o de sus ornamentos. Se considera como un producto todo objeto industrial o
artesanal, en particular las piezas concebidas por estar unidas en un producto complejo, los embalajes, las pre-
sentaciones, los simbolos graficos y los caracteres tipograficos, con exclusion de los programas de ordenador.

177 Asi se manifiesta: PLAZA PENADES, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”.
Op. cit. pp. 176 y 177. En cambio, para el Derecho norteamericano, véase, HUDIS, J. y SIGNORE, Ph.
“Protection of Industrial Designs in the United States”. Op. ult. cit. p. 256, “an industrial designs is the orna-
mental or a esthetic aspect of an article. The design may consist of three-dimensional features, such as the shape
or surface ofan article, or of two-dimensional features, such as patterns, lines or colours. Industrial designs are
applied to a wide variety of products of industry and handicraft”.

178 LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario para la proteccion del diseho industrial”.
Op. ult. cit. p. 1458: “lo desafortunado de la expresion ‘modelos y dibujos industriales’, elegida para la traduc-
cion al castellano tanto de la Directiva como del Reglamento... (ahora se establece) el concepto de disefio indus-
trial, mas proximo al empleado en el Derecho anglosajon”.

179 Vid., el comentario de LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. Op. cit. pp. 1460
y 1461: “el objeto protegido también se define negativamente en los articulos 8 y 9 del Reglamento, que regu-
lan tres supuestos en los que el disefio no podra acceder a la proteccion. Estos supuestos son los disehos dicta-
dos por su funcion técnica, las llamadas interconexiones y los disefios contrarios al orden publico. El articulo 8
prevé que no podra concederse la proteccion a las ‘caracteristicas de la apariencia de un producto que estén dic-
tadas exclusivamente por su funcion técnica’. Esta prohibicion encuentra su fundamento en la necesidad de tra-
zar una linea divisoria entre el Derecho del disefio y el Derecho de patentes. Ahora bien, en la medida en que
el disefo es una cualidad de los productos ttiles, tiene una doble vis, estética y funcional. Asi, pueden emple-
arse varios criterios para determinar cuando un disefio incurre en la prohibicién mencionada”.

180 PLAZA PENADES, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. Op. cit. p. 178,
sefala que “el legislador comunitario ha creido conveniente que no se obstaculizase la innovacion tecnologica
mediante la concesion de la proteccion que se otorga a dibujos o modelos a caracteristicas dictadas Gnicamen-
te por una funcion técnica, si bien se sobreentiende que este hecho no implica que un dibujo o modelo haya de
poseer (nicamente una cualidad estética (...)”.
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Por su parte, el art. 8, apartado 2 del RCE descarta de la definicion de los modelos y
dibujos a las ‘interconexiones’ de los productos, aunque, el parrafo 3 del mismo articulo
8, no obstante, reconoce un derecho de dibujo o modelo, siempre que se observen los
requisitos de los articulos 4, 5 y 6, a aquellos ‘que permitan el ensamble o la conexion
miltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular’.

La justificacion de la exclusion del dibujo y modelo respecto de aquellas formas en
base a su funcidn técnica trae su causa en la naturaleza que subyace en el dibujo y mode-
lo industrial como modalidad de la propiedad industrial (valor artistico-creativo aplicado
a los productos) frente a la constitucion del resto de modalidades (marca igual a funcion
distintiva, o patentes y modelos de utilidad igual a innovaciones técnicas no formales).

Centrandonos ya en el tenor de la disciplina impuesta por la LDI, se establece desde
su Exposicidon de Motivos y luego reflejada en el cuerpo legal, una concepcion®®' amplia
del término disefio industrial, a saber: “(...) que es el empleado en el lenguaje comiin
para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serdn fabricados en
serie”.

Descendiendo al articulo 1 de la LDI, éste nos ofrece la nocion de diseno industrial.
Expresamente, dice el art. 1, apartado 2: A los efectos de esta Ley se entenderd por:

a) Diserio: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se deri-
ve de las caracteristicas de, en particular, las lineas, contornos, colores, forma, tex-
tura o materiales del producto en st o de su ornamentacion.

b) Producto: todo articulo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las
piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presenta-
cion, los simbolos grdficos y los caracteres tipogrdficos, con exclusion de los pro-
gramas informdticos.

¢) Producto complejo: un producto constituido por miiltiples componentes reempla-
zables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

181 Segin DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M*. “La proteccion juridica del diseho industrial: la novedad y el
cardcter singular”. Op. cit. p. 91, “el diseho serfa lo que caracteriza al producto, diferencidndolo de otros de su
misma especie, concediéndole asi individualidad”. GOMEZ SEGADE, J. A. “Panoramica de la nueva Ley espa-
fiola de diseno industrial”. Op. cit. p. 35, “(...) La definicion de ‘diseno’ explicita la voluntad del legislador
comunitario y espanol de proteger la mas amplia gama posible de posibles apariencias de productos”.
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El disefo presupone -segtin se deriva de la interpretacion legal- de la concurrencia de
una serie de pilares'® sobre los que se asienta. De un lado, una apariencia'® externa y, de
otra, una alquimia o combinacion de notas que configuran aquella apariencia. Pero es
mas, la forma coordinada de elementos se ha ejecutar sobre un producto -en parte o en su
totalidad- o bien sobre un producto complejo.

Deteniéndonos en los parametros constitutivos, resulta cierto que el concepto de
disefo viene dado por la enumeracion de las notas que lo caracterizan, y el legislador
ofrece una lista o una muestra'™ de peculiaridades que perfilan el disefio industrial. La

182 De conformidad con RODRIGUEZ DIAZ, Isabel. “El diseno industrial no registrado”. Op. cit. pp. 257
a 298. p. 261, estima que el diseno industrial son “dos componentes que lo integran: la apariencia, también
conocida como elemento inmaterial o corpus mysticum, y el producto, igualmente denominado elemento mate-
rial o corpus mechanicum”. El Prof. OTERO LASTRES, J. “La Patente.... . Op. cit. pp. 30 y ss., declara, por
su parte: “el art.1, al definir la figura, parece que rompe la unidad conceptual del diseho industrial como bien
inmaterial, ya que lo descompone en sus dos elementos: la entidad inmaterial (corpus mysticum), que es defi-
nida en la letra a), y el soporte material (corpus mechanicum), que es definido en las letras b) y ¢) y en el apar-
tado 3 del art. 11. Sin embargo, si se analiza mas detenidamente la letra a) del apartado 2 del articulo 1, se com-
prueba que en esa norma se contiene la definicion del disefio como bien inmaterial y no s6lo de una parte del
mismo (el corpus mysticum), ya que el concepto legal de disefio de la letra a) alude a los dos elementos del bien
inmaterial, a saber: la ‘apariencia’ (corpus mysticum) y ‘la totalidad o de una parte de un producto’ (corpus
mechanicum) (...)".

183 Entiende interpretando el término apariencia el Prof. OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los mode-
los de utilidad”. Op. cit. pp. 35 y 36: “el legislador comunitario y, consiguientemente, el espafiol ha optado por
un término muy amplio. Pero me parece que la palabra ‘apariencia’ no es la mas acertada para captar la esen-
cia del diseno. (... ) hay que ahadir que centrar toda la esencia del disefio en el aspecto exterior de un producto
significa no resaltar convenientemente que el disefio es el resultado de un acto de creacion... hubiera sido mucho
mas acertado, en mi opinion, que el legislador hubiera utilizado la palabra ‘forma’ para definir el diseho, al
menos como una expresion alternativa de la palabra apariencia... Y ello porque la palabra ‘forma’ tiene dos sig-
nificados en el Diccionario de la Lengua Espanola especialmente aptos para fijar con exactitud, claridad y pre-
cision la naturaleza del diseno. El primer significado es figura o determinacion exterior de la materia, y el
segundo, disposicion o expresion de una potencialidad o facultad de las cosas... la figura o la determinacion de
la materia pueden ser més el resultado de un acto de creacion que el simple aspecto exterior”. Idem en”Concepto
de disefio y requisitos de proteccion en la nueva Ley 20/2003”. Op. cit., anade en p. 58, “la palabra ‘aparien-
cia’ no es la més acertada para captar la esencia del diseho. Considero que justamente su propia amplitud la con-
vierte en una expresion imprecisa y poco expresiva. Es imprecisa porque no capta con exactitud aquello en lo
que puede constituir un disefo industrial (...) la expresion elegida parece también poco expresiva, ya que cuan-
do el disefio supone una conformacion de la materia que implica un perfeccionamiento funcional del objeto
-sin que se origine una forma técnicamente necesaria-, parece que estamos ante algo més que el simple aspec-
to exterior del objeto (...)".

184 Cfr,, LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del diserio. Op. cit. p. 28, expresa que “el disefo es apa-
riencia, extremo que la norma no conceptualiza, ni define, si bien establece una lista no cerrada de elementos
que pueden conformar dicha apariencia: ‘linea, configuracion, color, forma, textura o material del producto en
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duda que nos puede surgir de esta enunciacion es si tiene caracter detallista o no, ya que
existen caracteristicas que conforman el disefo, que no se contemplan. En efecto, pién-
sese que el sonido es una particularidad relevante para alglin sector industrial (por ejem-
plo, jugueteria) y, que ademas, se puede identificar con claridad y precision, es decir, no
induce a error al consumidor dado que la melodia al igual que la forma, es un aspecto que
no se presta a confusion. [gualmente, presenta la ventaja de que su representacion es posi-
ble tramite un simbolo o un soporte audible, lo que nos permite contar con una herra-
mienta de prueba bastante segura a la hora de demostrar la similitud de una sintonia o
tono con otras aplicadas a un mismo tipo de articulo.

Junto a lo anterior, también nos encontramos con el olor como peculiaridad en el cru-
cial sector de la perfumeria, sin embargo, en cuanto a esta cualidad aplicada al disefio no
se presenta con tanta claridad como la precedente por la complejidad o dificultad en su
representacion. Y esto resulta asi porque el olor, ni es facilmente representable ni distin-
guible, lo que dificulta e, inclusive, imposibilita la tarea de la prueba ante controversias
de copia o plagio y puede favorecer el error del consumidor. Aunque esto no es motivo
para que se pueda aseverar que se reconozcan aromas muy nitidos y perfilados, por ejem-
plo, jazmin, limdn, rosas, entre otros y, a su vez, estos tltimos no necesiten ser represen-
tados ya que al igual que determinadas sensaciones, las tenemos interiorizados. De ahi
que de cara a la conformacion del disefo, bastase con una simple explicacion referida, a
modo de ejemplo, al ‘olor a lavanda’.

si o de su ornamentacion’”’. Notese la opinion de OTERO LASTRES, J. M. “La Patente”. Op. cit. pp. 32y 33,
“se precisan las caracteristicas de la apariencia. Esta enumeracion tiene caricter enunciativo y no limitativo,
como pone de relieve el empleo de la expresion ‘en particular’. Lo cual permite afirmar que la caracteristica de
la apariencia protegible como disefo podria, en principio, derivarse de otros elementos del producto o de su
ornamentacion (...)”. A la cual se podria agregar: peso, textura, flexibilidad, entre otros. Piensa LLOBREGAT
HURTADO, M*. Luisa. “El nuevo régimen juridico del disefo industrial en Derecho espanol”. Op. cit. pp. 1666
y 1667: “por apariencia ha anadido la enumeracion de elementos que pueden configurar la apariencia, tales
como las lineas, los contornos, los colores, la forma, textura o materiales del producto en si o de su ornamen-
tacion. Debemos entender que la lista tiene tan so6lo un caracter enunciativo pues no se menciona el peso, la fle-
xibilidad, la impresion tactil, caracteristicas que pueden ser de una gran trascendencia en los disefos de tejidos,
y deben también incluirse en el concepto de ‘apariencia’, lo que confirma que el legislador no ha tenido inten-
cion de crear una lista cerrada de supuestos, sino tan solo orientativa”. A su vez, explica con carécter sintético:
RODRIGUEZ DIAZ, Isabel. “El diseho industrial no registrado”. Op. cit. pp. 257 a 298. p. 261: “primera, el
disefio industrial puede tener dos o tres dimensiones; segunda, puede recaer sobre la totalidad de un producto,
sea singular o complejo, o sobre parte de un producto, pudiendo tratarse en este tltimo caso de un producto sin-
gular, de un componente de un producto complejo o de parte de un componente de un producto complejo; ter-
cera, la creacion puede consistir en una o varias de las caracteristicas que se mencionan; y cuarta, esta relacion
de cualidades tiene caracter meramente enunciativo (...)".
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Es verdad que el consumidor al adquirir un producto no suele acudir al oido y al olfa-
to, pero no significa el desmerecer la aptitud de estas cualidades, sonido y olor, para con-
figurar un disefio'™. Se plantean, asimismo, otras caracteristicas-cualidades como son el
brillo'®, elasticidad, flexibilidad que pueden aplicarse a los productos y que nuestros sen-
tidos las percibe, pero no precisamente por medio de los sentidos apuntados, sino de una
combinacidn de elementos sensoriales que posee el organismo humano.

Siguiendo con la interpretacion legal en torno a la combinacion de elementos, cabe
agregar que dentro de la construccion del disefio han de incluirse desde la textura de los
tejidos, esto es, la disposicion de los hilos de los tejidos o la disposicion de los materia-
les que integran la creacidn externa del producto en si o de su ornamentacion. De igual
manera podemos decir que podran protegerse los efectos externos, presentaciones del
producto, las creaciones sin contornos determinados -como ejemplo, los efectos de oxi-
dacion, esmaltado, jaspeado o incluso una transparencia-; en suma, efectos que configu-
ren los objetos y que de su apariencia'®’ se derive el amparo que se pretende alcanzar.

En definitiva, la enumeracion o compendio de caracteristicas, que se recogen en el
mandato referenciado, (art. 1. 2, a) LDI) no es exhaustiva ni cerrada tal y como anotaba-

185 Véase para las marcas las opiniones de RIVERO GONZALEZ, M. Dolores. “Los problemas que pre-
sentan en el mercado las nuevas marcas cromaticas y olfativas”. N° 238. RDM, octubre-diciembre, 2000. pp.
1687 y ss., que viene a decir que “la marca olfativa plantea el problema de su representacion grafica...”. Por su
parte, MARTINEZ GUTIERREZ, Ana. “Viabilidad de las marcas de empresa de caricter sonoro. Un nuevo
ambito de conflictividad (Comentario de la Sentencia de TICE de 23 de noviembre de 2003, asunto C-283/01)”.
Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2003. pp. 527 a 540. Mas reciente en el tiempo:
MARTINEZ GUTIERREZ, Angel. “En torno a la validez de las marcas sonoras y olfativas en Derecho comu-
nitario”. N° 249. Noticias de la Union Europea, octubre 2005. pp. 119 a 128.

186 OTERO LASTRES, J. M. “Concepto de disefio y requisitos de proteccion en la nueva Ley 20/2003”.
Op. cit. p. 57, “(...) el brillo u otros efectos de luz, que no estan expresamente mencionadas en la definicion
legal”.

187 En este tema la Profa. LLOBREGAT HURTADO, M.L. “El nuevo régimen...”. Op. cit. p. 1667, inter-
preta que “la amplitud del concepto, debemos anadir que el legislador no exige que los disefios sean atractivos,
aunque no cabe duda de que estas creaciones pretenden influir en los gustos de los consumidores para que el
producto se venda mejor, se intentard que sea estético en funcion de los patrones de las preferencias de aqué-
llos y de las modas impuestas en cada momento. Tampoco se excluye que sean funcionales, siempre que no se
trate de formas necesarias para cumplir una determinada regla técnica”. Para MACIAS MARTIN, José.
“Estudio monogréfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica del diseho industrial”. En
Estudios. Op. cit. pp. 658 y 659, “(...) el diseho, a efectos legales, se define por pardmetros puramente objeti-
vos y neutrales, como son las caracteristicas de apariencia, sin que se incluyan en la definicion referencias al
valor estético, el grado de creatividad, el nivel artistico o la originalidad. El disefio se concibe como un tipo de
innovacion formal que recae sobre el producto o su ornamentacion (...)".
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mos. En cualquier caso, si parece claro que los disehos deben apreciar todas aquellas cre-
aciones, a dos y tres dimensiones, perceptibles a los sentidos'®.

Adentrandonos en otro de los aspectos del recorrido legal del art. 1 de la LDI. Es
menester sehalar que el disefio puede ser aplicado sdlo a una parte del producto en si per-
ceptible por los sentidos (vista o tacto) o a los componentes visibles de un producto com-
plejo. En todo caso, esa apariencia o forma -parcial o total- tiene que ser exterior y visi-
ble'®, durante el empleo usual del producto por parte del consumidor o usuario final. El
requisito de visibilidad no es demandado especificamente por la LDI a diferencia de lo
que sucede en el Derecho comunitario (art. 3.3 DCE), y ello se justifica por la esencia del
disefio por cuanto que so6lo ampara la apariencia de los productos, esto es, aquellas for-
mas externas y visibles. Se interpreta, a sensu contrario, que los disefos ‘invisibles’ estan
excluidos del ambito de proteccion. A nuestro entender, la visibilidad es una condicion
sine qua non en torno a la configuracion del concepto del disefio es, por tanto, un condi-
cionante innato de su definicion y no tanto de accesibilidad para la defensa del disefio
como son la novedad y la singularidad.

Se desprende de lo expuesto que la nocidn de disefio comporta una creaciéon concre-
ta, fisica y materializada. A esta creacidn tutelable, se opone tradicionalmente el plante-
amiento de que la idea no es suceptible de proteccion. No se puede tutelar una idea sino
la forma tangible'’ en la cual se expresa y visualiza.

188 Véase en la jurisprudencia francesa CA Versailles, 7 de septiembre 2000 (PIBD 2000, III, p. 598) para
un modelo de maniquin representando un Papa Noel; CA Lyon, 12 de septiembre de 1996 (PIBD 96, IILp. 601)
para los modelos de soporte de lamparas destinados a los automoviles.

189 Puntualiza OTERO LASTRES, J. M. “La Patente”. Op. cit., en pp. 35 y ss., “la nota de visibilidad es
tan esencial que no puede faltar en ningin caso. Ha de cumplirse incluso en el supuesto de que el diseno carez-
ca de soporte material: cuando un disefio se haga sensible a través de medios ‘virtuales’, aunque carezca de
soporte fisico, tiene que ser necesariamente visible. Sin ‘visibilidad’ no hay diseho protegible, aunque la carac-
teristica esencial de un disefno pueda residir en elementos dificilmente apreciables por la vista, como puede ser
la ‘“flexibilidad’”. Idem en “Concepto de disefio y requisitos de proteccion en la nueva Ley 20/2003”. Op. cit.
p. 57, apunta “la “visibilidad’ es un rasgo conceptual que debe concurrir en todo disehio cualquiera que sea el
soporte fisico en el que se plasme; ‘visibilidad’ que ha de existir durante la utilizacion normal del producto al
que se incorpora el diseno. Y ello porque no tendria sentido exigir la ‘visibilidad” s6lo a la apariencia materia-
lizada en las partes o componentes de los productos complejos y no a la apariencia de los productos global-
mente considerados”.

190 OTERO LASTRES, J. M. “La Patente”. Op. cit. p. 44: “(...) parece significar, a primera vista, que nues-
tra Ley solo admite corpus mechanicum, materiales consistentes en un producto tangible o una parte del mismo.
No obstante, del hecho de que la letra b) del apartado 2 del art.1 excluya Gnicamente los ‘programas informa-
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Entonces, la visibilidad es presupuesto ineludible en la conformacion del disefio. Asi,
el disefo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un pro-
ducto complejo sblo es susceptible de ser amparado como disefio si una vez incorporado
resulta visible durante toda la utilizacion normal del producto, y en la medida que estas
caracteristicas visibles del componente sean nuevas y posean caracter singular. Se entien-
de por utilizacion normal cualquier empleo llevado a cabo por el usuario final, salvo los
trabajos de mantenimiento, conservacion o reparacion''.

Hemos visto también como la LDI dentro del mandato (articulo 1) viene a distinguir
dentro del concepto de diseno industrial, el producto'* y el producto complejo'”, dictan-

ticos’ como soportes a los que puede incorporarse un disehio, cabe deducir que la Ley es aplicable a los disefios
que se hacen perceptibles a través de simbolos o dispositivos electronicos, aunque no se hayan materializado
en un producto o en parte del mismo. En cualquier caso, se trata de una cuestion dudosa sobre la que habra que
esperar la postura de nuestros Tribunales”.

191 Consideraciones realizadas y trasladadas del Derecho comunitario, véase, CASADO CERVINO, A. y
BLANCO JIMENEZ, A. El diseiio comunitario: una aproximacion. Op. cit. pp. 51 y 52, apuntan que “por
ejemplo, un fabricante de automoviles que hubiese disehado un nuevo espejo retrovisor puede protegerlo como
disefio comunitario si cumple los requisitos de proteccion legalmente establecidos (novedad, caracter singular
y visibilidad), y obtener un derecho exclusivo de utilizacion y de impedir a otros fabricantes de coches que lo
utilicen sin su consentimiento. Sin embargo, este derecho de exclusiva carece de efectos cuando el disefo se
emplea como componente de un producto complejo para la reparacion del mismo, es decir, cuando el espejo
retrovisor es producido por los fabricantes de piezas de recambio con la finalidad de emplearlo en la reparacion
de automoviles”.

192 RODRIGUEZ DIAZ, Isabel. “El disefo industrial no registrado”. Op. cit. p. 264, sehala que “1) el dise-
o se puede incorporar a un objeto industrial o artesanal; 2) la creacion es materializable en todo o parte de un
producto singular o complejo; 3) la relacion de soportes detallada es meramente orientativa, siendo posible
otros alternativos, y aclaratoria, determinando que en éstos tambien se puede plasmar la innovacion por si
hubiese alguna duda; y 4) los programas de ordenador y los productos semiconductores no son susceptibles de
ser protegidos como disefo industrial”. A su vez, CASADO CERVINO, A. y BLANCO JIMENEZ, A. El dise-
Aio comunitario. Op. cit. pp. 34 y 35, muestran que “la nocion de producto incluye, entre otras cosas, las piezas
destinadas al montaje en un producto complejo, los embalajes y estructuras, los simbolos gréaficos y los carac-
teres tipograficos...Es de sefalar que la version espafiola contiene en este punto una errata, ya que incluye tam-
bién los juegos y los conjuntos de articulos en el concepto de producto, eliminados de la Gltima version del
Reglamento de Disefio Comunitario. Esta mencion no aparece ni en la version espafola de la Directiva ni en
las otras versiones linguisticas de la Directiva y el Reglamento. Resta, por lo tanto, como una cuestion abierta
si estos juegos o conjuntos de articulos constituyen un solo producto o deben ser calificados, en plural, como
productos. No se trata de una cuestion tedrica, ya que en el primer supuesto bastarfa una solicitud simple para
protegerlos, mientras que en el segundo supuesto nos encontrariamos ante la necesidad de presentar una solici-
tud maltiple (...). Un ejemplo de disefio registrado de un producto que constituye un conjunto de articulos es
el nim. 000089503-0001, (‘Cuchillos de cocina’, “Tenedores de mesa’, ‘Tijeras’)”.

193 Més en COHEN, Denis. Le nouveau Droit des dessins et modeéles. Op. cit. pp. 70 y ss.
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do en este punto ex art. 1.2.b), que por producto se entiende “todo articulo industrial o
artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto
complejo, el embalaje, la presentacion, los simbolos graficos y los caracteres tipografi-
cos, con exclusion de los programas informaticos”.

Al hilo de lo descrito, el producto hemos de concebirlo como todo articulo industrial
o artesanal al cual se le pueda aplicar un diseho. Antes bien, en los articulos industriales
el dibujo o modelo es repetible, esto es, se refleja con igual exactitud en todos los ejem-
plares del producto; mientras que en los articulos artesanales los ejemplares del produc-
to no son exactamente idénticos aunque tengan una apariencia practicamente similar. Sea
como fuere, podemos afirmar que en la nueva Ley espanola y, de igual modo, en el
Derecho comunitario se contemplan como productos, -con caracter amplio-, tanto los
articulos industriales como los artesanales. En lo que hace a los articulos industriales,
éstos habran de ser susceptibles de ser reproducidos en serie y vendidos de manera inde-
pendiente. En lo tocante a los productos artesanales se nos plantean mayores inconve-
nientes'™* interpretativos en cuanto que estos productos al no encontrarse supeditados a
una fabricacidn en serie pueden originar diferencias y equipararse a piezas Gnicas e indi-
vidualizadas. Sin embargo, no es un dato con suficiente identidad que nos obligue a tener
que discriminar si nos hallamos ante productos industriales, o bien estamos ante produc-
tos artesanales, aunque seamos conscientes que a estos Gltimos les faltaria uno de los
requisitos -clasicos- el caracter industrial.

Vinculado a lo precedente, hemos de anotar que el legislador completa la nocidon de
disefio definiendo el producto y el producto complejo'”. En efecto, el legislador en la

194 Segtin LLOBREGAT HURTADO, M®. Luisa. “El nuevo régimen juridico del disefio industrial en
Derecho espaiol”. Op. cit. p. 1666, hay que “interpretar que el legislador ha pasado por alto que ‘la artesania’
ya no se limita a la creacion de piezas Gnicas y que pueden estar realizadas siguiendo un proceso de produccion
en serie de tal suerte que las pequehas diferencias resulten en la realidad inapreciables y, consecuentemente,
tanto los articulos industriales cuanto los artesanales pueden cumplir los requisitos de ser productos que se
fabrican y se venden por separado”.

195 Al respecto, véase a BOTANA AGRA, M. “Los disehios de componentes de un producto complejo y su
proteccion juridica por modelo industrial (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala de lo Civil-
de 3 de octubre de 2002. Rec. de Casacion n° 559/1997)”. Tomo XXIII. ADI, 2002. pp. 291 y ss. Manifiesta
OTERO LASTRES, J. M. “La Patente”. Op. cit. pp. 30 y 43: “la definicion legal de ‘producto complejo’ pre-
supone la concurrencia de tres caracteristicas: que sean ‘armables’, ‘desmontables’ y ‘reemplazables’. Tal y
como se expresa la Ley, hay que entender que estamos ante tres caracteristicas que han de concurrir de mane-
ra simultanea en el correspondiente producto. De tal suerte que la falta de alguna de ellas significa que no se
estarfa ante un ‘producto complejo’ en el sentido de la Ley del Diseno. Que los componentes sean ‘armables’
significa que las distintas piezas de que se compone el producto puedan ser montadas o ensambladas entre si
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concepcion del producto favorece que las piezas de un producto complejo puedan ser
tuteladas con salvedad del producto complejo del que forman parte. Matizar que para que
una parte de un producto complejo sea auxiliada de manera individual o independiente,
debe observar los requisitos y condicionantes de novedad y de caracter singular tal y
como se deriva de los articulos 5 y 8.1 b)"** de la LDI en iguales condiciones que lo regla-
mentado en el Derecho comunitario. As{ las cosas, el disefio puede aplicarse a un pro-
ducto complejo, en su conjunto o también a alguno de sus componentes o piezas separa-
das, aunque en este Gltimo caso hemos de agregar que el componente que se ampara ha
de estar registrado y ha de ser identificado y visible cuando se encuentre montado en la
totalidad del producto, tal y como comentabamos. Y esto es asi, tal y como se desprende
del art. 7.3 de la DCE cuando se refiere a los ajustes mecanicos de los productos modu-
lares en consonancia con su Considerando nimero 15, al expresar que los ajustes meca-
nicos de los productos modulares pueden constituir un elemento relevante de las caracte-
risticas innovadoras de estos Gltimos y una ventaja fundamental para su comercializa-
cion, de ahf que los componentes sean protegidos al igual que la totalidad del producto
que componen, como no podia ser de otro modo.

Continuando con el analisis del tenor literal de la LDI y tal como se infiere del con-
tenido del articulo 1 de la LDI, el alcance del disefio industrial también se perfila por su
ambito excluyente y dentro de éste se hallan los programas de ordenadores'”’ ya anota-

hasta conformar el producto final. Que sean ‘desmontables’ supone la operacion contraria: que las piezas pue-
dan ser separadas o desunidas. Y que sean ‘reemplazables’ quiere decir que sean sustituibles por otras idénticas
(en el caso de los productos complejos industriales) o muy similares (en la hipdtesis de los productos comple-
jos artesanales)”.

196 En general, el art. 8 de la LDI se refiere a los disehios de componentes de productos complejos. En con-
creto, el apartado b), n° 1, reconoce “en la medida en que estas caracteristicas visibles del componente pre-
senten en si mismas novedad y cardcter singular”.

197 Cfr, COHEN, Denis. Le nouveau Droit des dessins et modeles. Op. cit. p. 6. Aclaran BLANCO
JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El diseiio comunitario. Op. ult. cit. pp. 36 'y 37: “es de subrayar que
los programas informaticos se encuentran expresamente excluidos de la definicion de producto y no son, por
tanto, protegibles como disefio. Ahora bien, si pueden serlo ciertos elementos relacionados con los programas
de ordenador como, por ejemplo, un especifico disefo gréafico en forma de icono utilizado por un programa.
Pero, nuevamente aqui se aprecia un grave error en la version espanola del Reglamento. En efecto, en la misma
se excluyen ademas los productos semiconductores si bien esta exclusion no figura ni en la Directiva ni en las
otras versiones linguisticas del Reglamento”. Anota OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de
utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”. Vol. 2. El disefio. Op. cit. p. 45: “en cuanto a la exclusion de
los programas de ordenador, es un acierto indicar que un disehio no puede incorporarse a un programa de orde-
nador. El programa de ordenador es una creacion intelectual que no retine los rasgos conceptuales del disefio,
ya que en ninglin caso puede consistir en la apariencia de un producto o de una parte del mismo (...)".
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dos; en este punto, asistirfamos a un alejamiento o separacion entre el derecho de autor y
la legislacion sobre dibujos y modelos. La exclusion se aplica a los programas de orde-
nador e, igualmente, a las paginas web; éstos se beneficiarian de la proteccion del
Derecho de autor y no por la legislacion del Derecho de diseios. La duda asalta respec-
to al auxilio de los disefios graficos o los iconos'® empleados en los programas de orde-
nador, que bien pueden ser objeto de amparo por la propiedad intelectual o industrial,
seglin proceda.

La negacion expresa de los programas de ordenador del ambito tutelar del diseho
industrial, se completa con otras referencias legales que conforman el marco exceptuado,
asi pues queda fuera'” o al margen, segtin lo disciplinado en los arts. 11 y 12 de la LDI:
los disenos dictados por su funcion técnica®; las interconexiones y los disehos contrarios

También, PLAZA PENADES, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. Op. cit. p. 177:
“los programas de ordenador se protegen basicamente por el derecho de autor, en el modo en que previenen los
articulos 95 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual, ya que la forma o disefio externo del programa de orde-
nador o ‘software’ no es sino manifestacion del codigo fuente interpretado por el ordenador a través del codi-
go objeto (combinacion de 1y 0), el cual ya es el objeto de proteccion del derecho de autor, en cuanto supone
exteriorizacion de las funciones y de la operatividad que se pretendia que tuviese el programa de ordenador”.

198 Coincidimos con el parecer de LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del diseiio. Op. cit. pp. 28 y 29,
“la exclusion relativa a los programas informéaticos obedece a la circunstancia de que éstos estin expresamen-
te protegidos por el Derecho de Autor. Ahora bien, esta exclusion ha de ser interpretada restrictivamente, en el
sentido de que so6lo estan excluidos los programas de ordenador per se y no ciertos elementos de los mismos,
como por ejemplo, los iconos”.

199 PELLISE CAPELL, Jaume. “Sobre la delimitacion negativa del disefio comunitario”. N° 247. RDM,
2003. p. 202, sehala que desde la perspectiva del Derecho Comunitario, “no se consideraran disefio comunita-
rio las caracteristicas de apariencia de un producto que: a) estén dictadas exclusivamente por su funcion técni-
ca (art. 7.1° de la Directiva y 8.1 Reglamento); o b) Hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y
dimensiones exactas a fin de que el producto en el que el dibujo o0 modelo se incorpore o al que se aplique pueda
ser conectado mecanicamente a un producto colocado en el interior o alrededor de un producto adosado a otro
producto, de manera que cada uno de ellos pueda desempehar su funcion (arts. 7.2 Directiva y 8.2 del
Reglamento)”. Resulta similar para el resto de legislaciones de la Union Europea, asi COHEN, Denis. Le nou-
veau Droit des dessins et modeles. Op. cit. pp. 22y ss., dice que el legislador francés ha querido excluir de la
proteccion de dibujos y modelos industriales un determinado nimero de formas. Los articulos L 511-7 y 8 enu-
meran tres categorias de dibujos y modelos que no son tutelados: aquellos donde la forma esta exclusivamente
impuesta por la funcion técnica del producto, las piezas de interconexion (a excepcion de aquellas que forman
parte de sistemas modulares) y los dibujos y modelos contrarios al orden publico y las buenas costumbres.

200 De acuerdo con PELLISE CAPELL, Jaume. “Sobre la delimitacion negativa del disefio comunitario”.
Op. cit. pp. 204 y 205, puntualiza que “la exclusion de las caracteristicas técnicamente necesarias reposa en un
triple fundamento. Primero, pretende acotar el lato concepto de disefio comunitario estableciendo una linea
divisoria que separe la proteccion propia de las invenciones de la proteccion dispuesta para el diseho. Dada la
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al orden ptiblico o a las buenas costumbres.”

Examinemos -seguidamente- cada una de las exclusiones que perfilan la delimitacion
negativa del diseno industrial. En primer lugar y por lo que hace a la configuracion o cre-
acion del diseno, cabe decir que no es facil perfilar cudndo una forma u apariencia viene
exclusivamente impuesta por la funcidn técnica®. Adviértase que la apariencia-forma del
disefio puede venir condicionada de tal suerte por su funcionalidad que no existan prac-
ticamente probabilidades de incorporar cambios creativos que le otorguen caracter parti-
cularizado o singular. Claro que ante la ausencia de singularidad, la apariencia del pro-
ducto elaborada solamente por su oficio técnico no puede ser patrocinada como disefio.
Y esto es asi, por el proposito del legislador de que en los disefios concurran los condi-

generosidad con que se regula el diseho, se quiere evitar que por esta via se pueda obtener para algunas inven-
ciones una proteccion més amplia y facil que la prevista en el Derecho de patentes...con ello, el legislador se
asegura que esas invenciones queden en su momento en el dominio pablico y sean, por tanto, de libre utiliza-
cion. Se promueve asi una competencia efectiva y no falseada en el Mercado Comun, en aplicacion de los prin-
cipios y mandatos contenidos en los articulos 3, g) y 30 (antiguo articulo 36) TUE. Y, se quiere asegurar que
con el derecho de disefo se esta protegiendo precisamente el esfuerzo intelectual autonomo del disehador, como
un esfuerzo distinto del inventor. Cuando la forma viene dictada exclusivamente por la funcion técnica, falta
ese esfuerzo intelectual propio del disefador, que si existe como sujeto, se limita a aplicar una forma dictada
por la funcion técnica del producto. Falta pues el esfuerzo intelectual autonomo en que consiste la creacion del
disefio, y que justifica también su proteccion especifica. De este modo, los rasgos técnicamente necesarios del
disefio se equiparan conceptualmente a las apariencias propias de los productos de la naturaleza o las aparien-
cias simplemente copiadas de otros disefos anteriores, en los que por faltar también un esfuerzo intelectual pro-
pio, quedan fuera del concepto positivo de diseho”.

201 Respecto a las buenas costumbres o valores, éstos son muy subjetivos en su interpretacion y estan en
funcion de tendencias o presiones mediaticas de diversa indole, por ello, RODRIGUEZ DIAZ, Isabel. “El dise-
fio industrial no registrado”. Op. ult. cit. pp. 262 a 264, sefala que “el disefio industrial es una creacion estéti-
ca que no debe asociarse a lo bello, abarcando cualquier tipo de innovacion que resulte atractiva al consumidor
(existen formas deliberadamente desagradables y monstruosas que gozan del favor del pablico); y segundo,
pueden protegerse aquellas caracteristicas que siendo habitualmente internas queden a la vista, aportando al
producto una singularidad propia”. También, CASADO, A. y COS CODINA, J. “Modelos y Dibujos industria-
les”. En AA.VV. Propiedad Industrial. Teoria y Prdctica. Madrid, 2001. pp. 338 y ss. PELLISE CAPELL,
Jaume. “Sobre la delimitacion negativa del diseio comunitario”. Op. cit. pp. 238 y ss.

202 Véase, en el tiempo las opiniones de GREFFE, P. y F. Traité des dessins et modeles. 2°. Edic. Paris: Litec,
1974. pp. 61 y ss. Segin LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del diserio. Op. cit. p. 30, “determinar si el
disefio es meramente funcional, una prueba elemental serfa aquella que permitiera remotarse al momento en que
el disefio fue concebido y analizar la libertad de la que disfrut6 su autor. Una de las formas de establecer la exis-
tencia de esa libertad creadora consistirfa en probar que el disefio elegido no era el Ginico posible, sino que podia
haber elegido otro dentro de un elenco mas o menos amplio de formas posibles, sin que por ello el objeto per-
diera sus cualidades funcionales. En esto consiste el criterio de la multiplicidad de las formas”. RODRIGUEZ
DIAZ, Isabel. “El disefo industrial no registrado”. Op. cit. pp. 266 y ss.

96



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

cionantes de novedad y singularidad reconocidos con salvedad de su corte funcional o
estético; fijémonos que el legislador persigue la prohicion de los disefios funcionales™
elaborados Ginicamente por su desempefio técnico, toda vez que si estos se protegieran se
podria inducir al desincentivo creativo e intelectual, es decir, a no avanzar o evolucionar
en el desarrollo tecnologico™.

Es verdad que la forma-apariencia externa de un disefio puede cumplir una funcio-
nalidad y, al mismo tiempo, pueda ser estéticamente cautivadora para los consumidores.
En este punto, se manifiestan dudas interpretativas sobre qué tutelar mediante el disefo,
cuando concurre dicha funcionalidad, para solventar estos inconvenientes hemos de aten-
der a la compatibilidad de esta funcion técnica con la naturaleza del diseho; reparese que
la funcionalidad y la estética en ocasiones aparecen indisolublemente vinculadas y no
pueden diferenciarse o individualizarse de manera discriminada; de ahi que compartamos
la reflexion de aquellos autores™ que aceptan que las formas puedan observar una fun-

203 Prescribe el art. 11 LDI, que “n? 1. el registro del disefio no conferird derecho alguno sobre las carac-
teristicas de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su funcion técnica”. Ademds, se
aniade que: “n°2. el registro del diseiio no conferird derecho alguno sobre las caracteristicas de apariencia del
producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que
el producto al que se aplique o incorpore el disefio pueda ser conectado mecdnicamente a otro producto, ado-
sado, o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su funcion.
n°.3n° 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior los derechos derivados del registro se reconocerdn
sobre los disefios que permitan el ensamble o la conexion miiltiple de productos intercambiables dentro de un
sistema modular y cumplan las condiciones establecidas en los articulos 6y 7.

Interpreta el mandato: LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del diseiio. Op. cit. p. 35, “el criterio que
adopta nuestra Ley, parece inferirse que se trata del de la multiplicidad de las formas. Ello se desprende del
empleo del adverbio ‘exclusivamente’ de que puede deducirse claramente que, a sensu contrario, los disehos
que no sean exclusivamente funcionales podran ser protegidos”.

204 Tlustrativo de este planteamiento es CASADO CERVINO, A. y BLANCO JIMENEZ, A. El diseiio
comunitario: una aproximacion. Op. cit. pp. 53 y 54, que declaran “por ejemplo, el caso de una rueda de auto-
movil, el dibujo de la llanta serfa protegible como disefio, pero no asi su forma redonda ya que viene condicio-
nada por necesidades técnicas...la Jurisprudencia del TJCE en el asunto “Koninkluke philips electronics Nv c.
Remington Consumer Products Ltd (Asunto C-299/99, de 18 de julio de 2002)”, ha establecido, en relacion a
los signos distintivos, la no registrabilidad de aquellos que estén constituidos exclusivamente por la forma de
un producto, si se demuestra que sus caracteristicas funcionales esenciales solo son atribuidas a un resultado
técnico...El Tribunal anade que la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico
no puede evitar la aplicacion de esta causa de denegacion o de nulidad del registro que contempla dicha norma.
La ‘ratio’ de esta prohibicion se encuentra en la necesidad de evitar que la proteccion del derecho de marca con-
fiera a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre caracteristicas de uso de un producto que el
usuario pueda buscar en los productos de los competidores”.

205 Atinado es el parecer d¢ LLOBREGAT HURTADO, M*. L. “El nuevo régimen...”. Op. cit. p. 1667, “la
funcionalidad y la estética a veces van unidas y no puede tratarse la causa y el efecto como dos datos indepen-
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cion y, a su vez, puedan ser auxiliadas mediante el diseho.

: __ et
o B

Figura n° 2. Disefio Funcional. Mirto Sardo. Liquoreria Campidano.

En segundo lugar y enlazado con lo anterior, se ha de acudir a lo que disciplina el art.
8™ relativo a los disefios de componentes de productos complejos y su ligazon con lo que
se previene en el apartado 3 del articulo 11 LDI, concerniente a los disehos que posibili-
tan el encaje de productos intercambiables de un sistema modular*”. Notese que el legis-
lador estipula que quedan al margen del amparo del disefio industrial las denominadas
interconexiones, que se refieren a las creaciones cuyas dimensiones y tamaho son equi-
valentes y se hallan subordinadas a conectarse mecanicamente a otro producto ubicado
alrededor o adosado a otro producto, de manera que cada uno de ellos pueda desempefar
su tarea (también conocida bajo la denominacion de clausula must-fit). Luego, las inter-
conexiones mecanicas que facilitan el empleo de los productos que unen, -y pese a tener

dientes, no parece apropiado por carecer de rigor cientifico, el aceptar que las formas que cumplan una funcion
no puedan ser protegidas como diseno”.

206 Establece el articulo 8. Disehos de componentes de productos complejos: “1. El diserio aplicado o incor-
porado a un producto que constituya un componente de un producto complejo solo se considerard que es nuevo
y posee cardcter singular: a) Si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visi-
ble durante la utilizacion normal de éste; y b) En la medida en que estas caracteristicas visibles del compo-
nente presenten en si mismas novedad y cardcter singular. 2. Se entenderd por utilizacion normal, a efectos de
lo previsto en el pdrrafo a) del apartado anterior, la utilizacion por el usuario final, sin incluir el manteni-
miento, la conservacion o la reparacion”.

207 Cfr., OTERO LASTRES, J. M. “La Patente”. Op. cit. p. 44.
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una apariencia o forma™ que, in principio, pudiera adecuarse a los requisitos demanda-
dos por la LDI-, quedan al margen del ambito tutelar del disefio con el fin de evitar que
tal amparo pudiera obstaculizar la interoperabilidad de productos de fabricantes diferen-
tes mediante derechos de exclusiva sobre los ajustes mecanicos que enlazan esos pro-
ductos, lo cual podria convertirse en un limite a la libre competencia, tal y como nos dice
la propia Exposicion de Motivos de la LDI*®.

Como se infiere, esta salvedad de las interconexiones fuera del marco tuitivo del
disefio se conecta y relaciona con la excepcion general mas amplia traducida en no des-
empehar por parte de la apariencia externa funcion técnica alguna y se piensa que las
interconexiones, ab initio, camplen una funcion de caracter técnico. No obstante, existen
excepciones a la regla del no auxilio del disefio de interconexiones, favoreciéndose el
registro de disefios en el caso de un sistema de modulos (ensamblaje y conexion de pro-
ductos mutuamente intercambiables), por ejemplo, de las piezas de juegos de construc-
cion de tipo ‘mecano’, o de elementos o piezas de mobiliario ajustables en forma de libre-
ria®’, entre otros supuestos.

La negacidn del marco de proteccion del diseio de las interconexiones suscita, sin
embargo, varias dudas interpretativas. Analizando el caracter amplio del tenor de la LDI
al referirse en genérico a las interconexiones, podemos concluir que la exclusion de éstas
no se limita sdlo a las caracteristicas de conexion o ligazon de las piezas de repuesto o de
los componentes que han de encuadrarse materialmente en un producto complejo, sino
que también alcanza a las caracteriscas de productos periféricos dirigidos a ser conecta-

208 CASADO CERVINO, A. y BLANCO JIMENEZ, A. El disefio comunitario: una aproximacion. Op. cit.
p. 54, ofrecen un ejemplo en cuanto que “las partes de un enchufe que se conectan a la corriente no serfan pro-
tegibles como disefio comunitario, puesto que su forma y tamafo vienen determinados por su finalidad de cone-
xion, pero si lo son otras piezas del mismo cuya apariencia no esté solo condicionada por esas funciones de
ajuste, y que pudieran, por ejemplo, darle un aspecto exterior diferente”.

209 Literalmente la Exposicion de Motivos de la LDI previene que “también se preserva la interoperabili-
dad de productos de diferentes fabricantes excluyendo de la proteccion mediante diserio las interconexiones y
ajustes mecdnicos, con excepcion de las que permiten el ensamblaje y conexion de productos mutuamente inter-
cambiables dentro de un sistema modular”.

210 En este punto, ejemplifican CASADO CERVINO, A. y BLANCO JIMENEZ, A. El disefio comunitario:
una aproximacion. Op. cit. p. 55, que “la posibilidad de proteger esta clase de disefio mediante dibujos o mode-
los comunitarios fue introducida en el Reglamento para tener en cuenta los intereses de aquellos sectores cuya
capacidad innovadora se manifiesta en el desarrollo de interconexiones modulares, como es el caso de las indus-
trias del juguete dedicadas a producir juegos de construccion (tal es asi que informalmente esta disposicion se
ha venido a denominar ‘clausula lego’)...”.
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dos e interactuar con otro producto. Aqui, se pone como ejemplo recurrente e ilustrativo
las conexiones de la maquinaria agricola tendente a acoplarse con otras piezas necesarias
o los ajustes o conexiones de los periféricos de un ordenador.

En verdad, hemos de puntualizar que se rechazara del ambito del disehio Ginicamente
aquella parte del disefio del producto a través de la cual se lleva a cabo la interconexion,
siendo el resto de piezas protegibles como diseho siempre y cuando se supediten a los
presupuestos requeridos para ello: novedad y singularidad.

Por Gltimo, no se estimara como disefio aquellas apariencias y formas contrarias al
orden piiblico?"' como prohibicidn clasica del Derecho de la propiedad industrial. No se
registraran ni tutelaran aquellos disehos contrarios al orden piblico o a las buenas cos-
tumbres, aunque estos conceptos amplios y vagos son variables en el tiempo, y resultan
-ademas de susceptibles de cambios- diferentes en cada pafs o cultura. No seran admisi-
bles disefos discriminatorios, racistas, entre otros (cfr., los arts. 12 de la LDI, 8 de 1a DCE
y 9 del RCE, respectivamente).

211 Asi, la Cour de Cassation (Chambre Commercial), 19 de octubre de 1999, Sté Jean Pironin c. Sté Thiers
Viroles, ntim. 3, Annales de la Propiété industrielle, artistique et littéraire, 2001, pp. 377 y ss. Atisba IBANEZ
ROMAN, Gracia M*. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. En AA.VV. El Diseiio
comunitario. Op. ult. cit. p. 163: “constituye una clausula comtn el excluir de la proteccion a las creaciones que
sirven exclusivamente a funciones técnicas, asi como a aquellas que resulten contrarias al orden ptblico o las
buenas costumbres”. Opina, por su parte, SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion de los dibu-
jos y modelos industriales”. Op. ult. cit. pp. 380 y 381: “el articulo 8 del Reglamento excluye del ambito de
proteccion a los dibujos y modelos que sean contrarios al orden publico y las buenas costumbres. Nuevamente
cobra rango de norma juridica el conjunto de convicciones sociales imperantes en un momento historico y lugar
determinados. Si la determinacion del contorno de tales conceptos ya entrafa per se serias dificultades, aun mas
complicada se aventura su interpretacion en un ambito territorial tan amplio y de costumbres tan variadas como
el que conforma la Comunidad Europea... cabria citar la experiencia alemana, la cual revela que, mediante la
prohibicion de contravencion del orden pblico y las buenas costumbres que introduce el articulo 7.2
GschmMG, se excluyen: aquellas solicitudes de dibujos industriales que reproducen simbolos o punzones ofi-
ciales; las solicitudes de registro sobre manifestaciones de caracter pornografico; y aquellas otras que plasman
expresiones que discriminan y atentan contra la libertad sexual. Las solicitudes mas frecuentes se producen en
relacion con dibujos y modelos que despiertan de manera discriminatoria y vejatoria la plena disponibilidad
sexual de hombres y mujeres”. Argumenta sobre este extremo: MACIAS MARTIN, José. “Estudio monografi-
co de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica del diseho industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 661,
“son los disenos contrarios al orden publico o a las buenas costumbres, casos que se daran muy raramente. Es
facil imaginar disefios contrarios al orden publico, puesto que los principios que lo informan se encuentran
anclados en el orden constitucional vigente: seria el caso de disehios que representaran signos o emblemas aten-
tatorios a valores amparados por la Constitucion. Por ejemplo, simbolos que de un modo u otro supusieran apo-
logfa del terrorismo, o fueran contrarios a la dignidad de la persona, etc. .
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Para ir concluyendo con la aproximacion conceptual del disefo, desde la perspecti-
va legal, hemos de anotar una cuestion controvertida con el precedente sistema normati-
vo, pero ahora resuelta por la nueva LDI. La distincion tradicional entre dibujos -de dos
dimensiones- y el modelo -de tres dimensiones- se encuentra tras la LDI carente de valor
juridico, puesto que los dibujos y los modelos obedecen y se supeditan exactamente al
mismo régimen juridico. De suerte que el diseho industrial que ahora se protege es mas
amplio y extenso en su concepto que el contemplado en anteriores textos legislativos,
donde se ponia especial relieve en los dibujos y modelos industriales en orden a la ver-
tiente “bi” o “tridimensional”, o bien en cualquier otra representacion grafica del mismo.

Al hilo de lo resefiado, podemos reflexionar en torno a la facultad de que el diseho
auxilie la forma tridimensional y, ademas, su ornamentacion. A tal efecto, resulta opera-
tivo establecer la diferencia, por un lado, entre la forma o configuraciéon de un producto
y los dibujos, decoracion u ornamentacion incorporada al producto, por otro. Cuando se
demanda el registro de un disefo es crucial destacar y mencionar en su descripcion y
explicacion lo que constituye el diseho aplicado a un producto determinado. De modo y
manera que cuando la creacion se equipare con la forma del producto si es novedosa y
posee caracter singular podra ser registrable, tal y como veremos a lo largo del examen
de este trabajo. Hemos de anticipar que si la novedad del disefo reposa en una combina-
cion de la forma tridimensional y de la ornamentacidon de la misma, las cuales por sepa-
rado no sean novedosas, su titular registral no podra oponerse a que terceros utilicen parte
del diseno, es decir, la forma con otra decoracidn, o la ornamentacion con otras formas,
porque el disefio sb6lo ampara la combinacidon de ambas, -e insistimos-, siempre que sea
nuevo y presente caracter singular el referido disefio.

En esta linea reflexiva, declara la Prof’. LLOBREGAT HURTADO* “no se puede
reivindicar la forma no novedosa de un articulo por el hecho de adornarlo con un dibujo
novedoso, en este caso, a pesar de incorporarse el disefio a un articulo tridimensional lo
que realmente se protegeria como disefio serfa exclusivamente la ornamentacion, de tal
suerte que un tercero podria utilizar la forma para incluir en ella otra ornamentacidn tam-
bién novedosa. Lo que implica por tanto la necesidad de clarificar en cada caso lo que se
protege como disefio industrial: los elementos bidimensionales, tridimensionales o ambos
conceptos”.

212 LLOBREGAT HURTADO, M*. Luisa. “El nuevo régimen juridico del disefo industrial”. Op. cit. p.
1666.
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Asf las cosas, podria surgir la duda en el momento de solicitar el registro y la tutela
inherente del disefio por cuanto hace a presentar de manera separada la forma y, de otro,
sus adornos. Con la LDI, -y apreciando el caracter amplio atribuido por el legislador a la
nocion de disefio industrial-, en ésta se engloban ambos matices y lo mas certero y correc-
to sea peticionar en un solo registro el patrocinio tanto de la forma como de la ornamen-
tacion proyectada.

Segtin lo expuesto, y solventadas las anteriores dudas interpretativas, podemos con-
cluir que cuando se insta el amparo del disefio registrado en virtud de la LDI, se podra
reivindicar el derecho de exclusiva sobre los elementos bidimensionales, tridimensiona-
les o ambos, siempre que se atiendan a los condicionantes de novedad y de caracter sin-
gular requeridos ex lege.

En sintesis y seglin lo hasta aqui visto, el art. 1 in torum de la LDI, recoge dentro de
una definicion Gnica tres conceptos que constituyen el diseio industrial, a saber: el dise-
Mo, el de producto, el de producto complejo y, a su vez, identifica la delimitacion negati-
va-excluyente del diseno. Resultando el articulo 1, capital para entender qué es y hasta
donde se ampara el diseho industrial.

2. Desde una perspectiva doctrinal y para saber, a su vez, qué se comprende como
disefo industrial, hemos de seguir las palabras -contextualizadas en el tiempo con ante-
rioridad a la promulgacion de la LDI bajo el imperio del EPI-, de MERYNO BAYLOS*”,
al explicarnos qué entiende por diseho industrial: “creaciones de forma que poseen un
caracter bidimensional en los dibujos y tridimensionales en los modelos. La finalidad de
estas creaciones de forma es la de hacer mas atractivo para el consumidor un objeto ya

213 MERYNO BAYLOS, Pedro. “Diseno industrial. Una aproximacion”. Op. cit. p. 108. Dice GONZALEZ
LOPEZ, Inmaculada. “El requisito de la novedad”. Op. cit. p. 3991: “por diseho industrial se entiende la crea-
cion de forma (de caracter estético) que se incorpora a productos industriales dotandolos de una configuracion
nueva (destinada a influir sobre el sentido de la forma y/o del color del consumidor)”. Por su parte, expone
LLOBREGAT HURTADO, M. Luisa. “El nuevo régimen juridico del disefo industrial en Derecho espanol”.
Op. cit. p. 1665: “el diseho es una creacion estética de lineas, colores, formas, configuracion, etc., que se pro-
yecta sobre determinados productos de forma manual, mecénica, quimica, lo que pone de relieve que se prote-
ge la creacion de la apariencia de los productos. En este sentido la nueva Ley, al igual que la normativa comu-
nitaria clarifica el concepto de producto al que se incorpora el disefio”. MACIAS MARTIN, José. “Estudio
monografico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica del disefio industrial”. En Estudios. Op.
cit. p. 654, “el diseno industrial puede concebirse como una creacion original del disefador, tutelado por la pro-
piedad intelectual, o como un tipo de innovacidn que recae sobre las caracteristicas de apariencia del producto
y le confiere un valor comercial anadido al hacerlo mas atractivo y en consecuencia més vendible, que es lo que
se protege mediante la propiedad industrial”.
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conocido, por medio de su ornamentacion aportandole lineas, figuras, grabados o colores
que, en definitiva, presentan un objeto de mayor seduccidn y, por lo tanto, de mejor
impacto comercial. Por otro lado es preciso significar que estas concepciones relativas a
la forma no suponen una modificacion en la utilidad del objeto de uso comiin, pues ésta
no es la finalidad que persiguen las creaciones de forma; la actividad inventiva que afec-
te a su utilidad cae dentro del ambito juridico de las invenciones (patentes y modelos de
utilidad)”.

Por su lado, y segin BLANCO JIMENEZ y CASADO CERVINO**: “(...) el dise-
o, en tanto que aspecto que se aplica a un producto o a una parte del mismo, ha de poder
ser percibido por los sentidos de manera visible o tactil. Es irrelevante su valor estético o
funcional, o si va a ser decisivo para incrementar las ventas de ese producto (...)”.

Precisa IBANEZ ROMAN?®": “el disefio industrial es el fruto de una combinacion de
factores técnicos y estéticos que, aplicados a un producto concreto, le confieren indivi-
dualidad propia. Pero es ademas un prototipo que es susceptible de reproduccion en serie
para configurar la apariencia externa de los objetos a los que se incorpora”.

En el Derecho comparado, hay que apuntar que en la legislacion alemana mediante
la Geschmacksmustergesetz no se configurara una nocion de disefio industrial, sino que
la aproximacidn conceptual de que sea esta figura viene proporcionada por la doctrina
que lo considera como “una creacion de forma destinada a aumentar el valor estético de
los objetos de uso coman™'*.

Meditese sobre las aportaciones doctrinales descritas por cuanto que van referidas
fundamentalmente a la nocién de disefo industrial traslucido en dibujos y modelos indus-
triales y, en particular, en su entendimiento y expresion anterior a la LDI, y en su ade-
cuacion proporcionada por el Derecho comunitario. Ahora, tras la aprobacidn y vigencia
de la LDI, el concepto que hemos de ofrecer del disefio industrial no puede alejarse, sino
todo lo contrario, de las prescripciones impuestas por la Ley 20/2003, que aporta una
nocion de disefo industrial dilatada susceptible de acoger varias tutelas no s6lo dada por
la propiedad industrial sino también intelectual, o inclusive, del Derecho de la compe-

214 BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El disefio comunitario. Op. cit. p. 35.

215 IBANEZ ROMAN, Gracia M". “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. Op.
cit. p. 157.

216 Cfr., GAMM, V. Geschmacksmuster-Gesetz Kommentar. Munchen: Verlag CH.Beck, 1989. pp. 37 y ss.
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tencia. Item més, capaz de alcanzar su extension a nivel nacional; comunitario e interna-
cional y, con ello, representar un valor incorporado a la empresa necesario y adecuado a
la realidad social y economica actual.

En definitiva y a nuestro parecer, podemos definir el diseiio como la forma de los
productos, que trae su causa en la coincidencia de una serie de factores perceptibles, que
comportan novedad y singularidad diferenciandose frente a otros, a los fines, de recibir
tutela juridica. Ilustrandose también el disehio como un valor comercial, econdmico, de
gestion y de marketing?”’. Esta aportacion al mercado -mediante el disefio y sobre los pro-
ductos sobre los que se proyecta-, es lo que caracteriza, distingue y posiciona a los ope-
radores que incentivan y hacen uso de este instrumento respecto a otros.

217 Se emplea la terminologia “marketing value”, y asi se pone de relieve por algunos autores, subraya:
LENCE REUA, Carmen. La proteccion del diserio. Op. cit. p. 17, “las variadas definiciones de disefio indus-
trial inciden en la misma idea: el diseho es fruto de una combinacion de factores técnicos y estéticos que, apli-
cados a un producto, confieren a éste su propia individualidad... ese algo que hace que dos cosas que sirven
para lo mismo no sean exactamente iguales”.
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VIL.- Los requisitos de fondo de la tutela del disefio industrial

Para beneficiarse el disefio industrial del auxilio y patrocinio legislativo debe nece-
sariamente ajustarse y cumplir una serie de condiciones tanto de forma como de fondo*®.
Las condiciones de forma consisten en que el disefo sea susceptible de registrarse, si bien
téngase en cuenta que también se admiten los disefios no registrados tutelados, especial-
mente, por el RCE. Se trata asi de una condicidn necesaria -el registro- pero no suficien-
te. El acceso al Registro se lleva a efecto por la convergencia de una serie de condicio-
nantes traducidos en la novedad y la singularidad®, respectivamente, denominados
requisitos de contenido o de fondo. La novedad viene a ser entendida como novedad
extrinseca, en cambio la singularidad serfa una novedad intrinseca, constituyéndose de
este modo en los condicionantes de fondo o materiales.

Otro requisito demandado para proteger el disefo industrial es el de visibilidad, si

218 Sobre este extremo, PELLISE CAPELL, Jaume. “Sobre la delimitacion negativa del disefio comunita-
rio”. Op. cit. pp. 226 y 227, afirma que “la determinacion de los requisitos de proteccion es una de las cuestio-
nes mas importantes y delicadas que plantea la regulacion del disefio. Segiin cual sea el significado y conteni-
do que se les dé, se estard sujetando la proteccion del disefio a un régimen parecido al de las patentes, al del
derecho de autor, al de los signos distintivos, o a un régimen propio de proteccion... Tanto los sistemas que se
apoyaban més en una nocion objetiva de patente como los que lo hacian en una nocion subjetiva de derecho de
autor, conflufan en la necesidad de determinar el punto a partir del cual las diferencias existentes entre dos dise-
los son suficientes para fundamentar una proteccion diferenciada, es decir, cuando determinados rasgos revis-
ten entidad suficiente para decir que un disefio es nuevo u original respecto de otro”.

219 Se narra en torno a estos requisitos por parte de la Exposicion de Motivos de la Ley 20/2003, que “las
condiciones de proteccion del diserio industrial son por ello puramente objetivas: la cobertura legal alcanza a
los diserios dotados de novedad y singularidad segiin los criterios adoptados por la directiva comunitaria. En
aplicacion de estos criterios se registran los disefios que producen en el usuario informado una impresion de
conjunto diferente a la de los demds diserios, y que, en el momento en que se solicita la proteccion, no hayan
podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los circulos especializados en el sector
de que se trate que operan en la Comunidad Europea”. De acuerdo con el Fundamento Juridico Segundo del
Auto de la Audiencia Provincial de Soria nim. 261/2005, de 31 de octubre de 2005 (JUR 2006/19001): “las
condiciones de proteccion del diseo industrial son por ello puramente objetivas: la cobertura legal alcanza a
los disenos dotados de novedad y singularidad segtin los criterios adoptados por la directiva comunitaria. En
aplicacion de estos criterios se registran los disefios que producen en el usuario informado una impresion de
conjunto diferente a la de los demas disehos, y que, en el momento en que se solicita la proteccion, no hayan
podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los circulos especializados en el sector de
que se trate que operan en la Comunidad Europea. Se registran tanto los disehos meramente ornamentales como
los funcionales, con exclusion de aquéllos cuyas caracteristicas vengan exclusivamente impuestas por su fun-
cion técnica. La separabilidad de la forma y la funcion es lo que permite que la forma externa de un producto
utilitario pueda ser protegida como disefo, cuando las caracteristicas de apariencia revisten ademas novedad y
singularidad”.
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bien es verdad que este condicionante puede entenderse como una obviedad e incluso rei-
terativo en la propia concepcion del disefio, puesto que si la apariencia externa no resul-
ta visible no habra nada que tutelar. Ademas, esta visibilidad se predica también en el
manejo natural del producto. Luego, -tal y como adelantabamos- la visibilidad es un pre-
supuesto inexcusable encuadrado dentro del concepto de disefio y no tanto un requisito
de fondo.

En igual linea argumental, podemos agregar otro condicionante -tradicionalmente
peticionado sobre todo bajo el dominio del EPI- como es la aplicabilidad industrial** del
diseno, pero este condicionante al igual que sucede con la visibilidad son notas configu-
radoras intrinsecas del disefio, mas que requisitos de fondo; en otros términos, son dos
perfiles que delinean el disefio industrial per se, ya que no se entiende el disehio indus-
trial si éste no presenta apariencia perceptible a los sentidos (visibilidad) o no es aplica-
do o fabricado por la industria (repetibilidad en serie).

Sea como fuere, si hay que tener claro el dato, y no puede olvidarse, que del alcance

220 Junto a este presupuesto de visibilidad, hay que anotar que bajo la vigencia del EPI, el segundo condi-
cionante era la aplicabilidad industrial, o en su caso, comercial. Al incidir el derecho de exclusividad sobre el
disefio y no sobre el objeto sobre el que recae el disefo, lo bésico era su reproduccion dirigida a servir de tipo
para la fabricacion de producto (cfr., art. 182.1 EPI) o, en su caso, a ser aplicables con un fin comercial (cfr.,
art. 182.2 EPI). La aplicacion industrial o comercial requerida debe ser potencial y no necesariamente real. La
aplicacion industrial, por otra parte, no debe ser entendida como ventaja en el proceso de produccion, pues en
tal caso nos aproximariamos a la figura del modelo de utilidad o, segiin los casos, del denominado diserio de
utilidad, asi se ha manifestado DE LA VEGA GARCIA, FEL. Proteccion del diseiio en el Derecho Industrial.
pp. 86 y 87. DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M. “La proteccion juridica del disefio industrial”. Op. cit. p. 95, en
cambio, piensa que “si el caracter industrial es un requisito necesario, junto a la novedad y el caracter singular,
consideramos que debid incluirse en el articulado, junto con los dos restantes, evitandose asi cualquier duda
sobre el tema...en el supuesto de que la creacion no posea un caricter industrial -esto es, que no sea suceptible
de ser modelo para ser reproducido en serie-, ello no implica que ésta quede al margen de cualquier tipo de pro-
teccion, puesto que puede recibir la tutela juridica que le brinda el Derecho de autor, por el solo hecho de su
creacion (art. 1 LPI)”. Finalmente, se expone por parte de Camara de Comercio e Industria de Madrid: La
Propiedad Industrial. Op. cit. p. 42: “tiene que ser una creacion ornamental utilizable industrialmente. Por
tanto, debera ser una creacion exclusivamente de forma, que no reporte en el producto ornamento o configura-
do ninguna utilidad, ventaja, funcionalidad o finalidad técnica. Tiene que ser susceptible de ser reproducido en
la industria. Debe ser nuevo, no divulgado”. Destaca SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion
de los dibujos y modelos industriales”. Op. cit. pp. 370 y ss., espec., pp. 374 y 375: “tanto el requisito de la
novedad como el de la aplicabilidad industrial constituyen en nuestro sistema, por contraposicion a los requisi-
tos puramente formales, y a otros cuya ubicacion serfa, en mi opiniéon, mas correcta dentro de la delimitacion
del propio concepto de diseho industrial, o bien dentro de los limites del propio derecho subjetivo, los verda-
deros requisitos de proteccion del disefio industrial, esto es, la piedra angular de nuestro sistema de proteccion
de esta subespecie de propiedad industrial”.
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e interpretacion que proporcionemos a los requisitos de fondo*' dependera la eficacia de
todo el sistema. Adviértase que a partir de los mismos se determinara qué disehos acuden
a la proteccion legal y cudles no. Y esto es asi, porque de la valoracion de la novedad
como del caracter singular’” en la configuracion del disefio es donde se localizaran, pro-
bablemente, los conflictos privados, que por regla com@n se produciran entre agentes y
empresas que compitan entre si. Hemos de puntualizar aqui que la OEPM no examinara
la concurrencia-presencia de estos requisitos ni de oficio, ni antes de la concesion tal y
como se deriva del régimen prescrito por la LDI. De suerte que la evaluacion de la nove-
dad y del caracter singular en la fase administrativa del procedimiento queda postergada
a una fase posterior del mismo: la de oposicion. Igualmente, cabe sehalar que los
Juzgados de lo Mercantil seran los encargados de declarar la nulidad de un disefio por
ausencia* o falta de estos condicionantes de fondo.

221 Vid., LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del disefio. Op. cit. p. 42, “la consecuencia de un acto de
naturaleza creativa que lo distinga de los disenos existentes. En nuestro Derecho, esta exigencia se materializa
en dos requisitos: la novedad y el caracter singular”. Precisa al respecto: OTERO LASTRES, J. M. “La Patente.
Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”. Op. cit. p. 66: “si fueron grandes las dificul-
tades con las que se encontraron los inspiradores de los textos comunitarios al formular el concepto de disefo,
todavia fueron mucho mayores las relativas a los requisitos de proteccion. En este punto, la disparidad de las
legislaciones y de las opiniones de los autores era tan grande que se hacfa muy dificil encontrar una solucion
que satisficiese a todos”. Cfr., SAIZ GARCIA, Concepcidn. “Requisitos de proteccion de los dibujos y mode-
los industriales”. Op. ult. cit. p. 382. Por su lado, sintetiza la situacion: DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M*. “La
proteccion juridica del disefio industrial: 1a novedad y el caracter singular”. Op. cit. p. 95: “la determinacion de
los requisitos que el diseio debe reunir es una de las cuestiones méas delicadas y complejas de la regulacion del
diseho, tal y como fue expresamente puesto de relieve por los autores del Libro Verde. Quiza tal dificultad se
encuentre en el dato de que, debido a que los disefios estan en la encrucijada entre los derechos de autor, paten-
tes y marcas, se pretende evitar que la fijacion de unos u otros requisitos pueda suponer una aproximacion o
acercamiento del disefio al sector del Derecho de autor, de las creaciones industriales, o signos distintivos del
que procedan los requisitos”.

222 Considera DE LA VEGA GARCIA, E.L. Proteccion del diserio. Op. cit. p. 19, “la originalidad o, inclu-
50, la novedad de un producto es frecuentemente sindbnimo de éxito comercial debido a su singularidad. Esta
novedad u originalidad también puede llegar a tener relevancia en el ambito de los elementos distintivos de las
empresas, que consiguen asi de forma maés sencilla la asociacion entre signo y producto o prestacion”. MACIAS
MARTIN, José. “Estudio monogréfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica del disefio indus-
trial”. En Estudios. Op. cit. p. 661, valora la singularidad en cuanto que “su apreciacion es mas compleja que
la de la novedad, de la que no es una mera extension...”.

223 Comenta para el Derecho comunitario de disefios: LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento
comunitario”. Op. cit. pp. 1463 y 1464: (... ) la OAMI no examinara la concurrencia de estos requisitos duran-
te el procedimiento de concesion y el Reglamento no permite ni siquiera la intervencion de los terceros intere-
sados. Asi, la apreciacion de la novedad y del caracter singular se deja en manos de la Division de la Anulacion
o de los Tribunales nacionales de modelos y dibujos, que podran declarar la nulidad de un disefio comunitario
por falta de estos requisitos cuando dicha nulidad se plantee en via de reconvencion”.
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La adquisicion del amparo, tramite su inscripcion en el Registro de la OEPM, esta
sujeta a la presencia de las condiciones de fondo**: los disehos deben ser nuevos y ofre-
cer un caracter propio*, individualidad u originalidad en terminologia del Derecho
comunitario, mientras que en la LDI espanola se solicita el caracter singular o singulari-
dad.

224 Vid., SAIZ GARCIA, C. “Requisitos de proteccion de los dibujos y modelos industriales”. Op. cit. pp.
375 y ss. PLAZA PENADES, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. Op. cit. pp. 177
y 178. BROSETA PONT, M. y MARTINEZ SANZ, Fernando. Manual de Derecho Mercantil. Op. ult. cit. pp.
223y 224.

Para el Derecho italiano: SARTI, Davide. La tutela dell’estetica del prodotto industriale. Op. ult. cit. pp. 97
y ss., “los requisitos buscados son la novedad, la originalidad, la industrialidad y su carécter licito”. También
SANDRI, Stefano. La nuova disciplina della propieta industriale. Op. ult. cit. pp. 107 y 108: “es evidente que
para ser nuevo y original - y por tanto disfrutar de la tutela prevista- los disefios deben diferenciarse de mane-
ra significativa de los disefios precedentes, esto significa que la tutela va mas alla que de la simple funcion
represiva contra la reproduccion de manera idéntica. Elevar el umbral de la proteccion supone diferenciarlo del
estado del arte precedente, implica alargar la esfera de los poderes del titular del derecho, pero no so6lo en la
direccion positiva de su disfrute, sino en aquella del ius escludendi, previniendo e inhibiendo también la con-
frontacion de aquellas formas, que no siendo idénticas, producen el mismo efecto sobre el mercado y puedan
llegar a confundir al consumidor”. También en AA.VV. Diritto Industriale. Propieta Intellettuale e concorren-
za. Op. ult. cit. pp. 280 y 281, “los requisitos para un vélido acceso al Registro son aquellos de la novedad e
individualidad. En lo que hace a la novedad esté referida cuando el modelo o diseho difiere del anterior no solo
por detalles irrelevantes, mientras que el caracter individual- que sustituye a la originalidad o grado de inven-
cion- solo va referido si el disefio o modelo que suscita en el usuario informado una impresion general que difie-
ra de aquella suscitada en el usuario de cualquier disefio o modelo que se hace accesible al ptblico en fecha
anterior. Esta formula es particularmente ambigua sobre todo por la referencia al usuario informado que podria
interpretar un alzamiento del umbral de acceso al registro o bien un descenso, seglin se considere el experto
designer y destaque pequehas diferencias de estilo o bien sea capaz de formarse una ‘impresion general’ diver-
sa segiin el disehio o modelo posea una configuracion particularmente inventiva respecto a las orientaciones de
estilo anteriores”.

225 Reflexiona sobre dicho condicionante: PEROT-MOREL, Marie Angele. “La propuesta de Reglamento
comunitario”. Op. ult. cit. pp. 266 y 267: “se ha innovado profundamente en relacion a las concepciones de los
Derechos nacionales. La idea ha consistido en no conceder demasiado facilmente la proteccion comunitaria
contentandose con una novedad estrictamente objetiva. Se ha ahadido seguidamente una exigencia suplemen-
taria, que no es la de la originalidad (que se ha considerado demasiado subjetiva y susceptible de interpreta-
ciones demasiado divergentes en los distintos Estados Miembros), sino la que se ha denominado, tras bastantes
dudas en cuanto a la terminologia, ‘el caracter individual’. El dibujo o modelo comunitario, registrado o no,
debe por tanto responder a una doble condicioén: en primer lugar la de la novedad propiamente dicha, que debe
ser absoluta (altima version del texto), lo cual implica como en materia de patentes, la ausencia de otras ante-
riores, conocidas por el pablico, sin limitacion ni temporal ni espacial y por otra parte, el dibujo o modelo debe
demostrar un caracter individual, es decir, diferenciarse de forma significativa, por un usuario atento, de los
dibujos o modelos existentes, comercializados o publicados por un registro y cuya proteccion no haya expira-
do todavia”.
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En efecto, en la LDI, en su Titulo II, Capitulo I se contemplan los requisitos de pro-
teccion y engloban desde los arts. 5 hasta el 12 inclusive. Aunque hemos de matizar que
de una lectura e interpretacion del contenido general de estos mandatos encuadrados den-
tro de los condicionantes de proteccidn, hay algunos preceptos que no tienen nada que
ver en relacion al titulo del epigrafe: “Disefios Registrados y Causas de Denegacion del
Registro” al ordenar materias dispares que no inciden en los requisitos de proteccion®.
A modo de ejemplo, el articulo 8 dedicado a los disefios de componentes de productos
complejos, no disciplina en rigor la materia de los requisitos de proteccion del disefio. De
similar modo, véase los parrafos 1 y 2 del art. 11 en torno a los disefios impuestos por su
funcidn técnica y disefios de interconexiones y, a su vez, el art. 12 dedicado a las prohi-
biciones de registro.

El tenor literal de la LDI, reconoce en su art. 5, los disefios que son susceptibles de
registro en adecuacion al cumplimiento de una serie de caracteristicas. En efecto, el art.
5 decreta: “podran registrarse los disefios que sean nuevos y posean caracter singular’’.

226 OTERO LASTRES, J. M. “La Patente...”. Op. ult. cit. pp. 29 y 30.

227 Requisitos que proceden del Derecho comunitario que, a su vez, se han trasladado a otras diferentes nor-
mativas de los Estados Miembros: en el Derecho francés, version de los arts. 5, 6 y 7 de la LDI, respectiva-
mente, vertidos en el art. L. 511-2.- “Seul peut étre protégé le dessin ou modele qui est nouveau et présente un
caractere propre”. Art. L. 511-3.- “Un dessin ou modele est regardé comme nouveau si, a la date de dépot de la
demande d’enregistrement ou a la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modele identique n’a été
divulgué. Des dessins ou modeles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne different
que par des détails insignifiants”. Art.L. 511-4.- “Un dessin ou modele a un caractere propre lorsque I’impres-
sion visuelle d’ensemble qu’il suscite chez 1’observateur averti differe de celle produite par tout dessin ou
modele divulgué avant la date de dépot de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendi-
quée. Pour I’appréciation du caractere propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réali-
sation du dessin ou modele”. Cfr., para el Derecho italiano: AULETTA, G. y SALANITRO, N. Elementi di
Diritto Commerciale. Op. ult. cit. pp. 43 y 44: “para obtener el derecho al disefo industrial es necesario: a) que
la idea sea nueva (es decir, ain no conocida): una invencion es considerada nueva si no es conocida en el esta-
do de la técnica; por “estado de la técnica” se entiende “todo aquello que se pone accesible al pablico en el
Estado o en el extranjero con caréacter prioritario a la fecha del deposito de la solicitud de disefio, mediante una
descripcion escrita y oral, una utilizacion o cualquier otro medio”, es asi un novedad extrinseca; b) que la idea
posea un minimo de creatividad (novedad intrinseca), en el sentido que implica una actividad inventiva, sien-
do considerada como tal “por una persona experta en el ramo, y no resulta de modo evidente del Estado de la
técnica”; ¢) que la idea sea apta y tenga su aplicacion industrial, que su objeto pueda ser fabricado y utilizado
en cualquier género de industria incluida la agricola (es decir, el cardcter de industrialidad); d) que el objeto
producido mediante la idea o el proceso productivo no sea contrario al orden ptblico o a las buenas costumbres
(licito)”. En la misma linea de opinion: BONELLI, Giacomo. “Industrial design e tutela del diritto di autore”.
N° 4. 11 Diritto di autore, octubre-diciembre, 2003. p. 517. PANUCCI. “La nuova disciplina italiana dell’indus-
tria design”. Diritto Industriale, 2001. pp. 318 y ss., segin el cual se requiere para las obras del diseno indus-
trial un requisito ulterior respecto a la simple originalidad introduciendo as{ un ‘tratamiento peyorativo respec-
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Obsérvese que los requisitos de proteccion estan enlazados con los derechos inhe-
rentes al disefio; en otros términos, no podemos dejar de subrayar que la concesion del
registro comporta la atribucion de una serie de derechos en exclusiva® erga omnes. En
consecuencia, los derechos de exclusiva en cuanto que ofrecen a su titular un derecho
excluyente frente a terceros sobre el objeto tutelado por tal derecho crea un verdadero
monopolio. Tal circunstancia, pese a las limitaciones o restricciones que pudiera originar
en el mercado, se estima que del amparo de aquel resultan unos beneficios superiores que
justifican su existencia y tutela. Ahora bien, es menester en todo caso un rigido cumpli-
miento de los condicionantes demandados para la concesion, justamente, de un derecho
de exclusiva.

De conformidad con lo hasta aqui expuesto, el proceder con una simple formalidad
como es el deposito de un disefio no es suficiente para beneficiarse y garantizarse de
manera nitida de la tutela, sino que es conveniente que el disefio observe las condiciones
de fondo de la proteccidon: novedad y singularidad, que ademas han de ser acumulativas,
puesto que no son disyuntivas o excluyentes entre ellas.

Por ahora y con caracter general, sin perjuicio del examen mas detallado en las
siguientes paginas, hay que decir que el disefio industrial para poder ser protegido no
puede ser idéntico a una creacion divulgada anteriomente (condiciéon de novedad). Se
trata de una condicidn necesaria pero no suficiente. Es preciso, ademas, para llevar a cabo
la tutela, que este disefio suscite o provoque en el observador -experto o usuario infor-
mado-, segin los casos, una impresion visual de conjunto diferente de aquella que pro-
voca la creacion que ha sido divulgada con anterioridad (singularidad). En definitiva, la
consideracion de estas condiciones deriva siempre en una comparacion® entre los dise-

to a otras obras protegidas por el derecho de autor’”. DI CATALDO, Vicenzo y VANZETTI, Adriano. Manuale
di Diritto Industriale. Op. ult. cit. p. 479: “i requisiti di accesso alla registrazione, sono la novita ed il caratte-
re individuale. La novita ¢ intesa come assenza di divulgazione del modello anteriormente alla data della
domanda di registrazione; la nuova normativa prevede pero una disciplina piu unite di quella presente in mate-
ria di invenzioni (e modelli di utilita), in quanto ritiene irrilevanti (cioe, non distruttive della novita) alcune ipo-
tesi di divulgazione”. GIUDICI. “La protezione giuridica dei disegni e dei modelli”. T. III. Riv. Dir. Industriale,
2001. pp. 63 y ss.

228 Vid., DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M. “La proteccion juridica del diseho industrial: la novedad y el
caricter singular”. Op. cit. p. 96.

229 Claramente ensehan BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El disefio comunitario. Op.
ult. cit. p. 44: “el conjunto de dibujos o modelos publicados con anterioridad a la fecha de referencia, es decir,
el estado de la técnica respecto al cual se valora el dibujo o modelo, no es el mismo cuando se trata de deter-
minar su novedad que cuando se trata de establecer su caracter singular. La novedad requiere que no existan
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nos industriales registrados y los disefios que han sido divulgados con caracter preceden-
te a la solicitud de registro.

Adviértase que ambos requisitos de fondo son producto de la aproximacién y armo-
nizacion de las legislaciones de los diversos Estados Miembros desde la perspectiva que
ha de ofrecer unitariamente el Derecho comunitario, tal y como se desprende del
Considerando noveno (9) de la Directiva 98/71/CE, del Parlamento europeo y del
Consejo de 13 de octubre de 1998, de forma que estos requisitos han de ser similares en
todos los paises de la Unidn para conseguir el buen funcionamiento del mercado interior.
Esta Directiva presenta las pautas orientadoras que deberan seguirse a la hora de valorar
la presencia de tales requisitos en los dibujos y modelos comunitarios cuyo registro se
peticiona o cuya prioridad se demanda (arts. 4 y 5). Por consiguiente, los requisitos mate-
riales de proteccion han de ser idénticos -o lo méas parecidos posibles- en todos los regi-
menes de la Union Europea.

En el ambito del Derecho comunitario, el art. 3. 2 de la DCE exige la presencia de
dos condicionantes para auxiliar a los disefos, a saber: la novedad y el caracter singular,
asi se expresa: “se otorgara proteccion a un dibujo o modelo mediante un derecho sobre
un dibujo o modelo en la medida en que sea nuevo y posea caracter singular”.

En igual tenor de pensamiento, el mandato contenido en el art. 4 del RCE contempla
dos requisitos materiales que han de concurrir en la apariencia de un producto -o de una
parte del mismo- para que la misma sea amparada como dibujo o modelo comunitario:
ser nuevo y poseer caracter singular.

Bajo esta linea de actuacion, es menester remarcar la compatibilidad de la proteccion
otorgada al disefio industrial por el Derecho comunitario respecto a las reglas de Derecho
Internacional, en concreto, en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Industrial

idénticos dibujos o modelos publicados o conocidos antes de esa fecha en la Comunidad. Pero el caracter sin-
gular extiende la exclusion a los que produzcan una impresion general en los usuarios informados igual o seme-
jante a los publicados o conocidos en la Comunidad hasta la mencionada fecha. La novedad implica un anali-
sis de los elementos especificos del disenho, que han de diferenciarse significativamente de las caracteristicas de
otros dibujos o modelos divulgados antes de la fecha establecida. Pero para determinar su singularidad es nece-
sario evaluar las semejanzas de ese disefio tomado en su totalidad con otros dibujos 0 modelos, respecto a los
cuales ha de producir una impresion distinta, y no necesariamente mejor, desde el punto de vista estético. Asi,
aun cuando el diseno tenga caracteristicas objetivas similares a otros ya conocidos, nada impide que sea prote-
gido como dibujo o modelo comunitario si su aspecto general produce una impresion diferente de los anterio-
res a los usuarios informados”.
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relacionados con el Comercio en sus siglas ADPIC o TRIP’s, -version inglesa-, ya
comentado.

El articulo 25*° del Acuerdo ADPIC delimita los requisitos que han de exigirse a las
creaciones que aspiran a la proteccion por la via del disefio. De conformidad con este
mandato, los Estados Miembros deben proteger los dibujos y modelos que hayan sido
creados independientemente y sean nuevos u originales. Para el Acuerdo TRIP’s, los
Estados Miembros pueden establecer que un dibujo no es nuevo®' u original si no difie-
re de forma significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de carac-
teristicas de dibujos o modelos conocidos. Se podran excluir de la proteccion aquellos
dibujos y modelos que estén dictados esencialmente por consideraciones técnicas o fun-
cionales.

En la estructura del Derecho comunitario de amparo del dibujo y modelo industrial
se agrega como requisito la singularidad, lo que puede inducir en una interpretacion lite-

230 El parrafo 1 del articulo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Estados Miembros a otorgar pro-
teccion a los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los
miembros podrdn establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida sig-
nificativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de caracteristicas de dibujos o modelos conoci-
dos. También podrdn establecer que esa proteccion no se extenderd a los dibujos y modelos dictados esencial-
mente por consideraciones técnicas o funcionales.

El parrafo 2 del articulo 25 contiene una disposicion especial encaminada a tener en cuenta el gran nimero
de nuevos dibujos y modelos en el sector textil y su corto periodo de vigencia las prescripciones que hayan de
cumplirse para conseguir la proteccion de esos dibujos o modelos -particularmente en lo que se refiere a costo,
examen y publicacion- no deberan dificultar injustificadamente las posibilidades de blsqueda y obtencion de
esa proteccion. Los miembros tendran libertad para cumplir esta obligacion mediante la legislacion sobre dibu-
jos o modelos industriales o mediante la legislacion sobre el derecho de autor.

Explica SANDRI, Stefano. La nuova disciplina della propieta industriale. Op. cit. pp. 95 y ss., espec. p. 98,
“con ocasion de la revision en Lisboa en el 1958, se procedid a una propuesta de definicion de disefo indus-
trial y una indicacion del requisito de novedad como standard minimo de proteccion, si bien esta proposicion
no tuvo éxito... segan el art. 25.1.: ‘los Estados Miembros aseguraran la proteccion de los disefios industriales

I

creados independientemente, que sean nuevos u originales’”.

231 Segiin MONTANA MORA, Miquel. “La aplicacion del acuerdo ADPIC (TRIPS) en Espafia”. En
Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ.
Barcelona: Grupo espaiiol de la AIPPI, 2005. pp. 735 y 736: “la sentencia de la Seccion 15" de la Audiencia
Provincial de Barcelona de 24 de abril de 2003 interpreto el articulo 182.1 del Estatuto de la Propiedad
Industrial (EPI) a la luz del articulo 25 del ADPIC, destacando que este Gltimo articulo ahade que los modelos
industriales ‘no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos
o de combinaciones de caracteristicas de dibujos o modelos conocidos’. EI mismo Tribunal se habia basado en
el ADPIC para negar proteccion a un modelo industrial carente de novedad en su sentencia de 3 de junio de
2002”.
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ral del articulo 25 TRIP’s, que la DCE y el RCE no puedan exigir otro requisito adicio-
nal. Aunque es verdad que la singularidad viene a ser un complemento o desarrollo del
concepto de novedad, -o mejor entendido- un plus anadido. De modo que podria inter-
pretarse que las condiciones de proteccion establecidas en las normas comunitarias, nove-
dad y singularidad, son en realidad dos facetas o etapas sucesivas® en la construccion de
las condiciones de acceso; si se nos permite emplear un simil estamos ante dos caras de
una misma moneda.

Otra divergencia interpretativa del Derecho comunitario en relacion a los Acuerdos
TRIP’s se plantea en relacidon a la duracion del derecho de exclusiva. Asi, el art. 26.3
TRIP’s senala la duracion de la proteccion otorgada a los dibujos y modelos a diez afios,
como minimo. Mientras que el art. 12 del RCE decreta un plazo minimo de cinco afos,
renovable a iniciativa del titular del derecho, por periodos de cinco afos hasta un maxi-
mo de veinticinco. En honestidad la divergencia no supone un incumplimiento de los
Acuerdos TRIP’S en este punto, puesto que la norma comunitaria asegura una proteccion
de hasta veinticinco aios maximo, pero facilita que sea el titular del derecho quién deci-
da cual deba ser la duracion final de su diseho comunitario registrado®’.

Adelantar -ahora-, sin obstaculo de su estudio pormenorizado en otros apartados de
la exposicidn, la relevancia que se manifiesta en la divulgacion como una nocion clave
para entender los condicionantes de acceso al registro (novedad y singularidad). Si hemos
visto el empaque del juicio comparativo para entender los condicionantes de fondo; otro
de los actos cruciales viene dado por lo que se entiende por divulgacion. La divulgacion
se trasluce y engloba -en su sentido mas amplio del término-, comercializacion, exhibi-
cion, exposicidon o presentacion por cualquier medio. Limitada su aplicacion temporal-
mente a antes de una fecha prefijada y siempre que estos hechos no hayan sido conoci-
dos dentro del trafico comercial habitual por los circulos especializados** del sector en
que nos ubiquemos y, a su vez, operen en la Unidon Europea. Antes bien, el hecho de la
divulgacién no siempre destruye la novedad, ni la singularidad, pese a la divulgacion,

232 El Libro Verde de la Comision en su p. 71, apunta que “a entender de la Comision, para obtener la pro-
teccion de un diseiio debe superar una prueba en dos fases. En primer lugar, no debe haber sido precedido por
otro diserio considerado por los especialistas del sector como idéntico o sustancialmente similar y, en segundo
lugar, ha de producir en el consumidor comuin una impresion que le distinga de los demds diseiios conocidos”.

233 Cfr,, CASADO CERVINO, A. y BLANCO JIMENEZ, A. El disefio comunitario: una aproximacion. Op.
cit. pp. 48 y 49.

234 Al respecto, SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion de los dibujos y modelos indus-
triales”. Op. ult. cit. pp. 385y 386.
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cuando ésta no llega al conocimiento de los denominados circulos especializados en con-
diciones normales.

Resulta coherente con lo descrito que el grado o nivel de publicidad necesario para
que el diseho pueda considerarse ptiblico o divulgado variara segtin los sectores y segiin
la intensidad y difusion de los mismos.

Si acudimos al ambito de actuacidon del RCE, nos encontramos que éste no ofrece una
muestra detallada de los variados casos que caben dentro de la divulgacion.
Entendiéndose por divulgacion cualquier forma de publicacion posterior al registro del
dibujo o modelo, mediante cualquier soporte de divulgacidn, por ejemplo, a través de
Internet. De suerte tal que, para que concurra divulgacidn, no es suficiente la mera acce-
sibilidad o conocimiento del dibujo o modelo por parte de terceros; sino que se requiere
un anadido, esto es, resulta conveniente que la divulgacion se produzca de tal manera que
el disefio pueda ser normalmente conocido en el trafico comercial ordinario por los espe-
cialistas del sector que operen en la Union. Quiere manifestarse con ello que no existe
divulgacién del dibujo o modelo, -con independencia de la via utilizada para hacerlos
accesible al ptablico-, cuando aquéllos no han sido conocidos de forma razonable* en los
ambitos-sectores precisos y por los cauces comunes u habituales en que actuan los espe-
cialistas dentro del arco geografico de la Union Europea, tal y como indicabamos.

En nuestra opinion, el RCE ha querido dar un gran margen de maniobra al creador
del disefo en orden a su divulgacion -en sentido més lato del término- con el objetivo de
no ver truncado por falta de novedad y singularidad sus expectativas; demandandose la
divulgacidén como parametro delimitador de estos condicionantes, pero ésta, y a tenor del
RCE, se circunscribe a que los expertos en la materia tengan conocimiento de la existen-
cia del dibujo o modelo comunitario por los mecanismos ordinarios y profesionales del

235 BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El diseiio comunitario. Op. ult. cit. pp. 45 a 47,
ajustandose al RCE, muestran su parecer diciendo que “el criterio finalmente adoptado por el Reglamento resul-
ta un tanto ambiguo por lo que estimamos que no serd siempre facil precisar cuando un dibujo o modelo ha
podido ser conocido de forma razonable. Con caracter general debe entenderse que se ha producido tal hecho
si los expertos del sector han tenido acceso al dibujo o modelo a través de los cauces de informacion habitua-
les en el trafico comercial normal de esa esfera. Medios que pueden ser distintos seglin el ambito empresarial
de que se trate. Ademas, estos circulos especializados han de actuar dentro de la Comunidad, cualquiera que sea
su lugar de origen. Por otro lado, la expresion ‘trafico comercial normal’ hace referencia a las relaciones comer-
ciales regulares del sector al que pertenezca el dibujo o modelo, y no a actividades infrecuentes, impropias, o
incluso ilegales, del mismo”.
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trafico comercial. Si se publicita un disefio a terceros en términos de confidencialidad
“expresa o tacita”, cabe presuponer que dicha conducta no implica divulgacién del dibu-
jo o modelo en semejantes circunstancias y, por ende, no frustraria la novedad o singula-
ridad. Luego, la divulgacion se delimita en torno a su conocimiento por cauces normales
por parte de los ‘circulos especializados del sector’ en cuestion, tal y como nos enseha el
RCE. Sea como fuere, ahondaremos sobre este crucial pardmetro la ‘divulgacion’, a lo
largo de las siguientes paginas para aprehender los requisitos de fondo.

Veamos -a continuacidon- de manera separada cada uno de estos requisitos, que cons-
tituyen uno de los pilares de atencidn de este trabajo.

7.1.- La Novedad

La novedad puede ser entendida de muy diversas formas en funcion del 4ambito en
que nos movamos, es sabido ya que el diseho industrial es un bien inmaterial cuya natu-
raleza se sitia entre el Derecho de patentes y el Derecho de autor, respectivamente, de tal
modo que la novedad™® vendra dada con diferentes alcances y significados en funcion de
la modalidad -bien inmaterial- al que nos refiramos.

Es verdad que en una primera aproximacion a la caracteristica de la novedad, hay que
decir que ésta siempre se ha apreciado como un presupuesto sustancial para dar auxilio
al bien intangible en cuestion. A tal proposito, hemos de matizar que en la propiedad
industrial se plantean dos tipos o variantes de novedad, que se pueden resumir en una gra-
fica frase: ‘que nadie lo haya realizado o publicitado antes en el tiempo respecto a otro
tercero’. De un lado, se presenta la novedad en las invenciones (patentes y modelos de
utilidad) por cuanto que una invencion es nueva si no esta incluida en el estado de la téc-
nica. Segin la legislacion aplicable, la invencion ha de extraerse y compararse respecto
a un documento/ informe del estado de la técnica con alcance nacional o mundial, -segiin
la modalidad que queramos amparar-, al punto que serd nuevo sino aparece dentro del

236 Cfr., SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion de los dibujos y modelos industriales”. Op.
ult. cit. p. 388. Agrega MASCARENAS, C.E. “La novedad del objeto en los modelos y dibujos industriales”.
N°183.RGD, 1959. p. 1047, “expresar la duda de si la novedad, como requisito de registrabilidad, en los mode-
los y dibujos industriales ha de ser absoluta, es decir, novedad en todo el mundo, o bien si es suficiente la nove-
dad en territorio del Estado espafiol”. LOBATO GARCIA. “De nuevo sobre la novedad de los modelos indus-
triales”. RGD, 1991. PELLISE CAPELL, Jaume. “Sobre la delimitacion negativa del disefio comunitario”. Op.
cit. p. 229. CASADO CERVINO, A. y BLANCO JIMENEZ, A. El disefio comunitario: una aproximacion. Op.
cit. p. 40.
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informe de la técnica ex art. 6.n° 1 y 2 de la Ley 11/1986*7, de 20 de marzo, de patentes
(en adelante LP). Aqui, estamos ante un requisito objetivo para la concesion de una paten-
te o modelo de utilidad®®, junto a la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial (ex
art. 4. 1 LP)*.

En cambio, la novedad en el disefio industrial viene dada por el dato que un diseho
es nuevo cuando ningfn otro disefio anterior es idéntico, es decir, cuyas diferencias con
el examinado son irrelevantes, basandose en un juicio comparativo objetivo, aunque no
extraible de un estado de la técnica. Parece razonable pensar que este juicio resultara
menos severo que el dedicado a la novedad demandada para las invenciones, en particu-
lar, la patente. Si a ello anadimos el alcance de la novedad objetiva mundial de la paten-
te respecto a la exigida al dibujo o modelo comunitario, o bien disefio nacional, podria-
mos concluir que la novedad de estos @ltimos es menos rigida respecto a la patente.

Senalados estos puntos de distincion en torno a la novedad exigida entre las deno-
minadas invenciones de forma frente a las invenciones de utilidad, pasemos a observar la
apreciacion de la novedad en el devenir del tiempo.

237 BOE N° 73, de 26 de marzo de 1986. Ordena el art. 6.1 de la LP: “Se considera que una invencion es
nueva cuando no estd comprendida en el estado de la técnica”. En el punto n° 2, se previene “El estado de la
técnica estd constituido por todo lo que antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patentes se ha hecho
accesible al piiblico en Esparia o en el extranjero por una descripcion escrita u otral, por una utilizacion o por
cualquier otro medio” .

238 Establece el art. 143.1 de la LP: “Serdn protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dis-
puesto en el presente titulo, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consiste
en dar a un objeto una configuracion, estructura o constitucion de la que resulta alguna ventaja prdcticamen-
te apreciables para su uso o fabricacion”.

239 De acuerdo con el art. 4.1 de la LP: “Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad
inventiva 'y sean susceptibles de aplicacion industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté com-
puesto o que contenga materia biologica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o uti-
lice materia biologica” .
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7.1.A) Antecedentes

La novedad no aparece reconocida en el Convenio de la Unidon de Paris (CUP) de
1883. Indagando en los textos normativos en torno a dicho condicionante, hemos de aten-
der las reflexiones del Prof. OTERO LASTRES*”, que ubica los antecedentes del presu-
puesto de la novedad de los dibujos y modelos industriales en la Ley francesa de 14 de
julio de 1909*'. Notese que “‘el parrafo primero del articulo 2 de la Ley de 14 de julio de
1909 sobre dibujos y modelos establece que para beneficiarse de las disposiciones de esta
Ley, el modelo ha de ser nuevo™**.

Como puede inferirse, -desde antiguo-, se viene empleando la novedad como crite-
rio delimitador y cualidad de fondo de los dibujos y modelos industriales. Centrandonos
en el EPI*®, en concreto, en su art. 166 nos viene a decir que “estas concesiones se expe-
dirdn sin previo examen de novedad, propiedad y utilidad; pero con llamamiento a la
oposicion”. Parece deducirse que la novedad*** como condicion previa de acceso al regis-

240 OTERO LASTRES, J.M. El Modelo Industrial. Op. ult. cit. pp. 243 a 245, ensefia que ‘la presente Ley
es aplicable a todo dibujo nuevo, a toda forma pléstica nueva, a todo objeto industrial que se diferencie de sus
similares, sea por una configuracion distinta y recognoscible que le confiere un caracter de novedad, sea por
uno o varios efectos exteriores que le den un fisonomia propia y nueva’... incluso con cierta reiteracion, que en
el modelo concurra el requisito de la novedad”.

241 Cfr., La Propiéte Industrielle- Organization Mondiale de la Propiéte Intellectuel (OMPI) y Bureaux
Internationaux Réunis pour la protection de la protection de la propiéte industrielle (BIRPI), Récueil Dalloz,
1909. 4.83.

242 Al respecto, OTERO LASTRES, J. M. El Modelo Industrial. Op. cit. pp. 247 y 248, “en resumen, el
momento decisivo para juzgar la novedad del modelo es la creacion, porque asi se deduce de la naturaleza del
depdsito de la solicitud, que puede ser efectuado después de dar a conocer el modelo, y del concepto legal de
novedad; concepto que, al fundarse en la diferenciacion de los modelos, pone de manifiesto que el momento al
que debe referirse la novedad es el de la creacion”.

243 La regulacion especifica de los modelos y dibujos industriales en el Derecho espaiiol se encontraba en
el Capitulo III del Titulo IV del “Estatuto de la Propiedad Industrial” (EPI) de 26 de julio de 1929, Texto
Refundido de 30 de abril de 1930, arts. 182 a 195, -algunos ya comentados-, aunque también son de aplicacion
las normas contenidas en el Capitulo I del mismo Titulo, por referirse a los modelos y dibujos en general. El
EPI define por separado el modelo y el dibujo industrial, asi como la figura de los modelos y dibujos artisticos.
Bajo la vigencia del EPI, el segundo condicionante era la aplicabilidad industrial, o en su caso, comercial. DE
LA VEGA GARCIA, EL. Proteccion del disefio en el Derecho Industrial. Op. cit. pp. 86y 87.

244 Segiin la STS. de 26 de enero de 2006 (RA 452), se declara que “hemos repetido en numerosas ocasio-
nes la cita de las sentencias que asi lo afirman se contiene, entre otras, en la de 3 de abril de 2001 (RA 4499),
que ‘para la inscripcion de un modelo industrial se requiere, en primer lugar, que el objeto en que consista, ade-
mas de servir de tipo para la fabricacion de un producto, pueda definirse por su estructura, configuracion, orna-
mentacion o representacion; y, en segundo término, que reina la condicion de novedad, de tal forma que se dife-
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tro de los dibujos y modelos industriales sera determinada en el procedimiento de oposi-
cion* en similares términos que en la vigente LDI, si bien es cierto que poco o nada mas
se nos dice de la comprension de la novedad. En el art. 170 del EPI dentro de los docu-
mentos convenientes para solicitar el registro de los modelos y dibujos se encuentra en el
punto 1°, art. 170: “Instancia, en que se haga constar nombre y apellido o razon social del
peticionario o representante, residencia y domicilio habitual de ambos y clase de mode-
los o dibujo que se solicita y declaracion de novedad”. Resulta significativo saber el
alcance de “declaracion de novedad”, que en una interpretacion literal del mandato podri-
amos inferir como requisito delimitador de los dibujos y modelos, y asi se pone de mani-
fiesto, pero no se desciende a mayores detalles en torno a cdbmo debera ser dicha nove-
dad. Pareceria razonable, in principio, pensar que esta novedad no representaba la misma
extension o rigor que la novedad exigida a las patentes. Otro argumento en esta linea
expositiva viene por lo disciplinado en el art. 183 del EPI, que reitera “el registro de un
modelo o dibujo industrial se concedera sin examen previo de novedad ni utilidad, pero
con llamamiento a las oposiciones (...)”. Y con caracter complementario, estipula el art.
188 n° 3, del EPI, “cuando se probare documentalmente, ante el Registro de la Propiedad
Industrial, que carece de la condicion de novedad”.

Hemos de traer a colacion respecto a la novedad en el EPI, como viene delineada en
el Fundamento Juridico Segundo de la SAP. de Asturias nam. 168/2001, de 26 de marzo
de 2001 (AC 2001/639), donde se dice: “la inscripcion en el Registro no es por si sola
suficiente a este respecto ya que se requiere ademas el cumplimiento de los requisitos
materiales exigidos, en este caso y por lo que aqui interesa el de ‘novedad’ del dibujo, a
que se refiere en forma imperativa el art. 188.3° pues no se puede olvidar, como asf lo

rencie de modelo anteriormente registrado hasta el punto de no inducir a error o confusion a los compradores
de los productos representados con el modelo solicitado. Recordamos también (...) que la condicion de nove-

2

dad, tratandose del acceso al registro de un modelo industrial, hay que referirla exclusivamente a la forma’”’.

245 Explicaba sobre la novedad recogida en el EPI, DE LA VEGA GARCIA, EL. Proteccion del diseiio en
el Derecho Industrial. Op. ult. cit. pp. 71y 72, “(...) la exigencia de novedad aparece como un elemento secun-
dario en la ordenacion juridica del disefio industrial, pues como regla general el registro de un modelo o dibu-
jo industrial se concedera sin examen previo de novedad, que solo tendra eficacia como motivo de oposicion
(arts. 183 y 188.3 EPI); la adquisicion, pues, de un derecho de exclusiva sobre un disefio industrial puede ser
plenamente eficaz sin que se haya efectivamente probado la existencia de aquel elemento. Ello implica que en
este ambito se presuma iuris tantum la novedad del disefo industrial, pues su existencia solo llegara a ser estu-
diada cuando su falta haya sido alegada como motivo de oposicion (art. 188.3 EPI) o, incluso, como causa de
nulidad (...) tiende esta solucion, el interés de los operadores econémicos organizados resulta mas acorde con
la situacion actual, es decir, con un sistema de proteccion libre de formalidades; en este sentido, las empresas
prefieren que la inscripcion se verifique inmediatamente después de tramitarse la solicitud de registro, a fin de
aligerar las formalidades administrativas en lo posible y reducir los gastos de inscripcion”.
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establece el art. 183 que el registro se concede sin examen previo de novedad. Dado que

el citado art. 188 no especifica qué clase de novedad haya de poseer esta creacion formal,
la jurisprudencia viene aplicando el criterio del art. 49 del propio Estatuto, lo que signi-

fica la exigencia de una novedad absoluta o universal, en cuanto no conocido ni practi-
cado en Espana ni en el extranjero” (el subrayado es de nuestra autoria).

En sintesis, el EPI no se pronunciaba explicitamente sobre el alcance de la nove-
dad*®, aunque la jurisprudencia®’ interpretadora e integradora de aquel texto normativo,
suplia esta carencia de definicion entendiendo que la novedad demandada para tutelar un
dibujo o modelo industrial habfa de representar caracter absoluto o universal, lo que
supone que el dibujo y modelo no haya sido comercializado, divulgado, ni registrado ni
en Espaiia ni en el extranjero, al igual de lo que sucede en materia de Derecho de Paten-

246 Sehala GONZALEZ LOPEZ, Inmaculada. “El requisito de la novedad”. Op. cit. p. 4002, “tanto la doc-
trina como la jurisprudencia han sostenido reiteradamente la existencia en el EPI de dos conceptos de novedad:
el concepto de novedad absoluta, contenido en el articulo 49 EPI y el de novedad relativa, en los articulos 68,
174y 178.3 EPIL La cuestion que se suscita es cual de ellos debe aplicarse al disefio industrial, punto en el cual
se han mantenido opiniones enfrentadas”.

Jurisprudencialmente en torno al concepto de novedad, véase entre otras: STS de 24 de noviembre de 1982
(Anuario de Derecho Industrial, nim. 9, 1983, pp. 300 y ss.). STS. de 26 de marzo de 1988 (RGD 1990, n° 544-
45, pp. 355y ss.).

247 Cfr., los diferentes pronunciamientos en torno a la novedad anterior a la actual Ley, desde una Optica
jurisprudencial, entre otras: STS. de 7 de febrero de 1992 (RA 840); y Audiencia Provincial de Navarra de 13
de junio de 1996 (AC 1996/1125). Declaraba la STS. de 3 de marzo de 1997 (RA 1808): “no basta cualquier
modificacion insignificante o minascula para que una forma no sea parecida a otra anterior y tener aquélla por
nueva, sino que las diferencias entre los modelos enfrentados tienen que ser en sus caracteristicas esenciales
(..

De conformidad a la interpretacion jurisprudencial se deducen una serie de parametros, segin OVEJERO
GARCIA, Isabel. “Los dibujos y modelos industriales”. Op. cit. pp. 41 y 42: “algunos criterios jurisprudencia-
les han decantado ciertos aspectos al apreciar la novedad del diseho: 1.- Aplicacion de las reglas de la sana cri-
tica al comparar los disefos litigiosos, esta constatacion se realiza, generalmente, a través de la simple compa-
racion visual, contemplando la representacion o los gréaficos de los disefos. 2.- El examen ha de ser global, pero
concretado sobre las formas expresamente reivindicadas, ponderandose asi la valoracion sintética y analitica.
3.- Cuando la cuestion debatida es de caracter eminentemente técnico, se acude a informes periciales. Entre
ellos goza de especial prevalencia el informe emitido por la Asesorfa Técnica de la OEPM, al ser ésta un orga-
nismo pablico con unanime reconocimiento de imparcialidad y acierto, salvo prueba en contrario. 4.- Los pro-
ductos en los que, por su naturaleza (formas con elementos de dominio comin o estandarizados, formas sim-
ples...) y como regla general, haya gran semejanza, basta la existencia de pequenas diferencias para afirmar la
novedad: en estos supuestos, se relativiza la novedad admitiendo la compatibilidad registral de realizaciones
diferentes. 5.- Se admite que la novedad es compatible con la representacion de formas reales, siempre que se
trate de una recreacion que presente valores estéticos y confiera originalidad al diseno. 6.- Se afirma que no es
permisible la reivindicacion en exclusiva de figuras humanas o animales, mientras dichas figuras no se presen-
ten con identidad absoluta en los dibujos enfrentados”.
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tes. No sera nuevo el dibujo y el modelo cuya forma esté anticipada en cualquier lugar,
con independencia de que el solicitante del registro conozca o no la existencia del dibu-
jo o modelo anticipado. A este respecto, la anticipacion, por la cual se cercena la nove-
dad, se concreta en la publicacidn o descripcion relevante del disefo (es decir, la que con-
tiene su representacion grafica), en su utilizacion o practica directa o indirectamente ante-
riores a la solicitud de registro, esto es, por su aportacion al dominio piblico. Esta nove-
dad ha de apreciarse, por tanto, en el momento en que se lleva a cabo el deposito de la
solicitud.

A nuestro parecer, la novedad como requisito preciso para entender la relevancia del
dibujo y modelo industrial, no deriva de lo recogido en el EPI -que nada nos proporcio-
na ademas de ser controvertida su interpretacion jurisprudencial-, sino de otros textos
legislativos mas cercanos en el tiempo, tal y como examinaremos mas abajo.

7.1.B) Derecho Comunitario

En lo que se refiere ya al marco comunitario, los requisitos de fondo se aplican a
todos los dibujos y modelos comunitarios, aparte del respeto del orden publico y de las
buenas costumbres como condictio necesaria en la configuracion del dibujo y modelo
industrial, las cuéles no ofrecen mayores dudas interpretativas, serd, en cambio, el requi-
sito esencial de la novedad -que ahora se objetiviza-, el que puede plantear inconvenien-
tes practicos™’.

Subrayese que la Directiva 98/71/CE condiciona y determina la regulacion de una
buena parte de la figura del diseho industrial, concretamente, el concepto de disefio, los
requisitos de proteccion*’, los motivos de denegacion y nulidad del registro y el alcance
y limites de la proteccion. Amén de lo anterior, no se desconoce que a la propia dificul-
tad de la modalidad (naturaleza juridica), asi como por su querencia a independizarse del
resto de modalidades que lo rodean, y a la diversidad de criterios existentes entre las
regulaciones de los diferentes Estados Miembros, el legislador comunitario al establecer

248 GONZALEZ LOPEZ, 1. “El requisito de la novedad en el régimen juridico de proteccion del modelo
industrial”. Op. ult. cit. pp. 3997 y ss.

249 Cfr., RODRIGUEZ DIAZ, Isabel. “El disefio industrial no registrado”. Op. cit. pp. 270 y ss.
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el ambito de la DCE ha resultado ser bastante ‘corto de miras’>*. En efecto, fijémonos
que el legislador comunitario dicté una DCE de ‘minimos’ en cuanto a los temas regula-
dos. Y muchas de las soluciones que contiene nuestra LDI vienen, pues, predeterminadas
por la DCE. En consecuencia, no es extraho el planteamiento de que las criticas o lagu-
nas interpretativas que pueden realizarse a la regulacion espafiola no deben ser imputa-
das tanto a nuestro legislador como al comunitario al cual se acoge el contenido y solu-
ciones legales.

Limitandonos a prefijar la novedad, ésta se contiene en el art. 4°' de la DCE. Este
mandato pone especial acento en dos presupuestos: uno, la disposicion al ptblico enten-
dida como divulgacion o accesibilidad al pablico en un momento determinado como dato
temporal para derivar o no la existencia de la novedad. Otro, el juicio comparativo basa-
do en la identidad o similitud con otros dibujos y modelos divulgados con anterioridad
en el tiempo. Como puede observarse, se objetiviza*? la estructura en torno a la novedad,
ya que ésta serd efectuada, in principio, por expertos en la materia; ademas, el arco de
posibilidades de identidad se estrecha al demandar la coincidencia tan “solo en detalles
irrelevantes”.

Se afronta, -insistimos-, el concepto de novedad®* sustentado en dos pilares. Primero,

250 Asf se ha expresado el Prof. OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de utilidad”. Op. cit.
p. 22.

251 Decreta el 4 de la DCE, sobre dibujos y modelos industriales, en lo concerniente a la novedad: Se con-
siderard que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposicion del piiblico ningiin otro idén-
tico antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha
de prioridad. Se considerard que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus caracteristicas difieran tan
solo en detalles irrelevantes.

252 Segtin SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion de los dibujos y modelos industriales”.
Op. ult. cit. p. 383: “viene definida en la Directiva la novedad, es obvio que se trata de una novedad objetiva,
pues, requiere una juicio comparativo consistente en que el diseho que se solicite difiera en su aspecto externo
en cierta medida de los disehos ya existentes; y relativa viene referida a un ambito territorial muy concreto: el
de la Comunidad Europea”.

253 Se precisa en la Cour de Parfs (4°. Chambre A), 21 de marzo de 2001, Sté Smoby S. A. c. Sté Groupe
Berchet S. A., nim. 2, Annales de la Propiété industrielle, artistique et littéraire, 2001, p. 270, “la nouveauté et
I’aspect esthétique du modele au regard des autres produits de la concurrence intervient tout autant dans le choix
de la clientela qui peut étre conduite a effectuer un sacrifice financier complémentaire pour se procurer 1’objet
correspondant le mieux a ses désirs esthétiques et/ou a son golt de la nouveauté et de la distinctivité au regard
des produits de la concurrence”.
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en el dato de la divulgacion y, segundo, en el supuesto de la identidad entre el disefio de
que se trate y otro u otros anteriores, que viene mediatizado por un examen comparativo.

Cierto es que la novedad (no identidad con otro) puede solicitarse en funciéon de una
extension geografica u otra. De modo tal que si la novedad se cifie a la Union Europea,
no tendra la consideracion de novedad mundial como la que se demanda para las paten-
tes. Y, por ello, podemos aseverar que la novedad requerida para los dibujos y modelos
comunitarios no es de caracter absoluto™*, puesto que esta supeditada a Iimites tempora-
les y geograficos dentro del marco de operatividad comunitaria. No resulta desacertado
pensar que cada Ley nacional pudiese marcar un ambito territorial de actuacidn para la
novedad mas amplio que el territorio del Estado Miembro, pero menos extenso que el de
la novedad atribuible al Derecho de patentes.

Precisemos, seguidamente, algunos de los ejes comentados en torno a la novedad. En
cuanto a la divulgacion, hemos de apuntar que se trata de un condicionante, puesto que
la anticipacion®* del dibujo y modelo industrial destruira la novedad, independientemen-
te de que quién busque el amparo conociera o no de la existencia de dibujos o modelos
industriales similares. El proceso para determinar la novedad se traduce en llevar a cabo
un juicio comparativo. Hay que comparar el dibujo o modelo que se busca tutelar con los
dibujos o modelos divulgados con anterioridad a la fecha de solicitud de registro o, en su
caso, a la fecha de prioridad que se reivindica. De suerte que un dibujo o modelo se esti-
mara nuevo si antes de la fecha en la que se debe juzgar la novedad no se ha puesto a dis-
posicion del ptiblico un dibujo o modelo idéntico al que se quiere proteger o, en su caso,
difiera con el comparado tan so6lo en detalles irrelevantes.

254 CASADO CERVINO, A. y BLANCO JIMENEZ, A. El disefio comunitario: una aproximacion. Op. cit.
p. 41, entienden que “la exigencia de la novedad no tiene, pues, caracter absoluto (a nivel mundial) sino relati-
va (a nivel comunitario), ya que se limita el estado de la técnica al conjunto de disefios normalmente conocidos
por los sectores especializados que operan dentro de la Union Europea. Asi, se evita que pueda alegarse como
anterior un dibujo o modelo utilizado en otra parte del mundo, pero que no es conocido en el sector europeo”.

255 De acuerdo con CURELL AGUILA, Marcel-li. “Panorama actual”. Op. cit. p. 311, “una dificultad aha-
dida al tratar de perfilar los rasgos de este hibrido criterio de novedad es la derivada de la accesibilidad inme-
diata, global y generalizada de las nuevas creaciones difundidas a través de las modernas tecnologias de comu-
nicaciones (...) Asi, si la web donde aparece el producto es poco conocida y recibe escasas visitas, la divulga-
cion producida a través de este medio no deberia ser tenida en cuenta”.
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A nadie escapa, que la variable interpretativa de mayor interés y que puede suscitar-
nos mayores inconvenientes en orden a delinear la novedad viene proporcionada por la
divulgacién ex art. 6 de la DCE*®, toda vez que establece el punto de fijacion de las
creaciones de forma con las que debe compararse el dibujo o modelo para el que se soli-
cita la proteccion. El legislador comunitario utiliza indistintamente los términos divulga-
cion o puesta a disposicion del ptiblico®. Si observamos el articulo 6, parrafo primero,
es el dedicado a la divulgacion, donde se desprende que el concepto de novedad es apli-
cable a todo dibujo o modelo siempre que hubiese sido divulgado antes de la fecha de
presentacion de la solicitud o, en su caso, de la fecha de prioridad, ya que no podria ser
posteriormente registrado por carecer del requisito de la novedad.

El parrafo segundo del art. 6, precisa que no se considerara que el dibujo o modelo
ha sido puesto a disposicion del pablico por el simple hecho de haber sido divulgado a
un tercero, que pudiera ser, por ejemplo, en condiciones tacitas o expresas de confiden-
cialidad tal y como analizaremos en el art. 10.1° a) de la LDI. Cabe entender que solo
tiene sentido esta puntualizacion de la norma cuando por la divulgacion al tercero el dibu-

256 Cfr., el articulo 6 de la DCE, comprende por divulgacion:

1. A efectos de la aplicacion de los articulos 4 'y 5 se considerard que un dibujo o modelo ha sido puesto a dis-
posicion del puiblico si se ha publicado con posterioridad a su inscripcion en el registro o de algiin otro modo,
o0 si se ha expuesto, comercializado o divulgado de algiin otro modo, salvo en el caso de que estos hechos no
hayan podido ser razonablemente conocidos en el trdfico comercial normal por los circulos especializados del
sector de que se trate, que operen en la Comunidad, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de regis-
tro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. No obstante, no se considerard que el dibujo o
modelo ha sido puesto a disposicion del puiblico por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en
condiciones tdcitas o expresas de confidencialidad.
2. La divulgacion no se tendrd en consideracion a efectos de la aplicacion de los articulos 4y 5 si un dibujo o
modelo para el que se solicite proteccion en el marco de un derecho sobre un dibujo o modelo registrado de un
Estado miembro ha sido puesto a disposicion del puiblico:

a) por el autor, su causahabiente o un tercero como consecuencia de la informacion facilitada o la propia
iniciativa del autor o su causahabiente; y

b) durante el periodo de doce meses que preceda a la fecha de presentacion de la solicitud o, si se reivin-
dica prioridad, a la fecha de prioridad.
3. También serd de aplicacion en el apartado 2 si el dibujo o modelo se ha puesto a disposicion del publico
como consecuencia de una conducta abusiva en relacion con el autor o su causahabiente.

257 PELLISE CAPELL, Jaume. “Sobre la delimitacion negativa del diseho comunitario”. Op. cit. pp. 232 'y
ss.
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jo o modelo, -y pese a ser divulgado bajo aquellos términos de confidencialidad-, el
mismo no ha sido conocido por los circulos especializados del sector de que se trate, y
que actian en la Comunidad. Se concluye asi que la novedad no ha desaparecido por el
mero hecho de esta divulgacion destinada a un tercero.

Pero hay mas, con arreglo al contenido del art. 6, parrafo segundo, no desapareceria
la novedad ni atin por el hecho de la divulgacion al tercero sin estar condicionado u obli-
gado a mantener la confidencialidad, siempre y cuando el dibujo o modelo divulgado no
hubiese llegado a conocimiento del trafico comercial normal de los circulos especializa-
dos.

Luego lo mas relevante a tener en consideracion como efecto derivado de la divul-
gacion es que mediante esta, los dibujos y modelos industriales pasan a integrar el con-
junto de creaciones con las que hay que comparar el dibujo o modelo solicitado. La divul-
gacion persigue, cabalmente, que el dibujo o modelo sea razonablemente conocido en el
decurso normal del trafico juridico en el que se mueven los circulos especializados del
sector de que se trate. Claro, aqui, se introduce la valoracion de los sectores especializa-
dos en cuanto que ha de llegar a su conocimiento la divulgacidén del modelo o dibujo
industrial, incorporando en cierto modo un nivel de subjetividad en la aprehension de la
divulgacioén del dibujo o modelo.

En el bien entendido principio de que la divulgacidon, normalmente, fractura la con-
sideracion de la novedad del dibujo y modelo con anterioridad a la solicitud de su ins-
cripcion, sin embargo, -como indicabamos ut supra-, cabe inferir del art. 6 n°2 'y 3 de la
DCE, los diversos casos en que no cabe la desaparicion de la novedad pese a la divulga-
cion, asi: cuando el dibujo o modelo se pone a disposicion del pablico por propia inicia-
tiva del autor o su causahabiente; o un tercero en determinadas condiciones; la divulga-
cion dentro del periodo de gracia de 12 meses anteriores a la solicitud en el Registro; o
siendo resultado la divulgacion de una coaccidon o comportamiento abusivo con respecto
al autor o su causahabiente. En efecto, con el proposito de facilitar la solicitud ante el
Registro del dibujo o modelo, el legislador comunitario crea una apariencia o simulacidon
con arreglo al art. 6. par. 2 letra b) de la DCE, por cuanto que el dibujo o modelo sigue
siendo nuevo, inclusive, cuando haya sido divulgado por el autor, o por cualquiera de los
sujetos del art. 6, apartado 2, letra a), en los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud
de registro o, en su caso, de la prioridad reivindicada. Prefijondose de esta manera una
suerte de carencia durante 1 afio antes de la solicitud de Registro sin destruir con ello la
novedad. Y, ligado a ello, tampoco perjudicara a la novedad, si la divulgacion se realiza
bajo conductas abusivas hacia su autor o causahabiente ex art. 6.3 DCE.
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Ni que decir tiene que estas consideraciones en torno a la DCE, se veran reflejadas
en la LDI espafola tal y como analizaremos.

En otro tipo de consideraciones, si atendemos al RCE nos viene a decir que un dibu-
jo o modelo puede ser protegido como dibujo o modelo comunitario cuando cumple una
doble condicidn: ha de ser nuevo y poseer un caracter singular segiin el art. 4 del RCE.
Ambas condiciones son acumulativas tal y como anticipabamos.

Segtin el art. 5** del RCE, se aprecia que un dibujo y modelo industrial, con caracter
general, es nuevo cuando no se haya puesto a disposicion del pablico ninglin otro idénti-
co antes de la fecha de presentacidn de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad,
si se reivindica prioridad. Cierto es que el RCE dispone también en su articulo 5 las pau-
tas interpretativas para determinar la existencia del requisito de novedad®”. El legislador
comunitario construye el presupuesto de la novedad sobre los principios de prioridad y
de diferenciacion, toda vez que la proteccion del dibujo o modelo en cuestion dependera
de que no exista otro anterior idéntico o muy parecido.

Entonces, un dibujo o modelo es nuevo* cuando no se ha hecho piablico ninglin otro
dibujo o modelo idéntico antes de una determinada fecha, si bien aqui dependera del tipo

258 Decreta el art. 5 RCE:
“1. Se considerard que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho piblico ningiin dibujo o mode-
lo idéntico.

a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del dia en que el dibujo o modelo
cuya proteccion se solicita haya sido hecho piblico por primera vez.

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

2. Se considerard que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus caracteristicas difieran tan solo en deta-
lles insignificantes”.

259 SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion”. Op. ult. cit. p. 189.

260 Cfr., MUSKER, David. Community design law. Op. cit. pp. 25 y ss. BLANCO JIMENEZ, A. y CASA-
DO CERVINO, A. El diseiio comunitario. Op. ult. cit. pp. 41 y 42, apuntan que “la novedad como requisito
bésico de proteccion es un criterio objetivo que no depende de si el dibujo o modelo es el resultado de una cre-
acion independiente o de una copia, sino de la no divulgacion de otro igual o con pequenas diferencias, antes
de una fecha establecida”. Para el Derecho norteamericano, véase los comentarios de HUDIS, J. y SIGNORE,
Ph. “Protection of Industrial Designs in the United States”. Op. ult. cit. p. 257, “the standard for evaluating the
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de dibujo o modelo comunitario que nos encontremos. Recuérdese la distincidon que el
RCE realiza de los dibujos y modelos registrados o no. Asf, para los dibujos y modelos
no registrados, antes del dfa en que hayan sido hechos publicos por primera vez; y para
los dibujos y modelos registrados, antes del dia de presentacion de su solicitud de regis-
tro, o de la fecha de prioridad cuando ésta se ha reivindicado.

Los dibujos y modelos se tienen por idénticos cuando sus caracteristicas difieren tan
solo en detalles insignificantes (segin expresa el art. 5 del RCE). Esto supone, por un
lado, que para delimitar la novedad de un disefo es conveniente comparar sus caracte-
risticas especificas, esto es, aquellas que le otorgan un caracter nuevo, con las de otros
dibujos o modelos divulgados antes de la mencionada fecha. Y, por otro lado, que estas
caracteristicas han de ser manifiestamente diferentes.

Al igual que sucede en la DCE, también el RCE pone especial énfasis en delimitar la
divulgacion. De conformidad con el art. 7' del RCE, se estima que existe divulgacion®*

novelty of a design is the ‘average observer test’. The overall appearance of the design in the eyes of an avera-
ge, or ordinary, observer must be different from the appearance of any other single prior design”.

261 Ordena el articulo 7. Divulgacion:

1. Se considerard que existe divulgacion a los efectos de lo dispuesto en los articulos 5y 6 cuando el dibujo o
modelo haya sido hecho publico con posterioridad a su inscripcion en el Registro o de algiin otro modo, o si
se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, antes de la fecha mencionada en la letra
a) del apartado 1 del articulo 5y en la letra a) del apartado 1 del articulo 6 o en la letra b) del apartado 1 del
articulo 5y en la letra b) del apartado 1 del articulo 6, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido
ser razonablemente conocidos en el trdfico comercial normal por los circulos especializados del sector de que
se trate, que operen en la Comunidad. No obstante, no se considerard que el dibujo o modelo ha sido hecho
publico por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tdcitas o expresas de confi-
dencialidad.
2. La divulgacion no se tendrd en consideracion a efectos de la aplicacion de los articulos 5y 6 si un dibujo o
modelo para el que se solicite proteccion como dibujo o modelo comunitario registrado ha sido hecho publi-
co:

a) por el autor, su causahabiente o un tercero conforme a informacion facilitada por el autor o su causa-
habiente o de resultas de una accion de cualquiera de ellos, y

b) durante los doce meses anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud o, si se reivindica priori-
dad, a la fecha de prioridad.
3. El apartado 2 también se aplicard si el dibujo o modelo ha sido hecho piiblico como consecuencia de un acto
abusivo con respecto al autor o su causahabiente.

262 Plantean BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El disefio comunitario. Op. ult. cit. p. 42:
“para que exista divulgacion se requiere que concurra una triple condicion. Por un lado, la divulgacion debe
haber podido conocerse razonablemente en el curso de operaciones comerciales normales. Por otro, estas ope-
raciones a su vez se restrigen a las efectuadas en los circulos especializados del sector. Y, por Gltimo, el sector
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cuando un dibujo o modelo ha sido publicado tras su inscripcion en el Registro, o si se
ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otra forma antes de las fechas pre-
vistas en los arts. 5 y 6 del RCE, respectivamente; de manera que el dibujo o modelo
pueda ser razonablemente conocido en el trafico comercial normal por los circulos espe-
cializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad en similares términos
que se contemplan en la DCE.

Téngase presente que el RCE del mismo modo que la DCE, dispone en su art 7 en
sus diversos apartados los casos en que cabe divulgacidn sin menoscabar la novedad, a
saber:

La divulgacion llevada a cabo por su autor, su causahabiente o un tercero conforme
a informacidn facilitada por el autor o su causahabiente o de resultas de una accion de
cualquier de ellos; de igual forma la falta de conocimiento por parte de los circulos espe-
cializados si es razonable, no destruira la novedad del disefo a tratar y, por tanto, no lo
introducira en el patrimonio de formas estéticas aplicadas a la industria; o bien como con-
secuencia de un acto abusivo con respecto al autor o su causahabiente.

En parecido tenor, la divulgacion efectuada en un plazo de gracia de un aho durante
el cual las publicaciones y otras divulgaciones hechas por el solicitante no se entiende que
excluyan la novedad, puede inferirse que con ello se favorezca al solicitante en la reali-
zacion de pruebas previas, tentativas de comercializacion u otros actos preparatorios al
lanzamiento del producto, sin que se quiebre as{ el derecho que corresponderia al titular
del diseno.

Estas Gltimas excepciones -insistimos- estan supeditadas temporalmente, puesto que
la divulgacion del dibujo o modelo tiene que haber sido operada durante la denominada

en cuestion debe ser uno de los que operan en el ambito de la Comunidad. Las divulgaciones efectuadas por un
tercero como consecuencia de la infraccion de las condiciones de confidencialidad por las que accedid al dise-
fio tampoco se tomaran en cuenta a los efectos de establecer el dambito de lo divulgativo. De lo expuesto se dedu-
ce que los dibujos 0 modelos divulgados que afectan la novedad del disefio son Gnicamente los que pueden ser
conocidos de forma normal por los circulos especializados del sector al que pertenezca tal dibujo o modelo,
dentro de la Comunidad. Se excluyen asf los dibujos o modelos ignorados por esos circulos aunque existan pre-
viamente”. A su vez, con similares apreciaciones: SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion”. Op.
cit. pp. 190 y 191: “es evidente que el elemento central de esta faceta de la novedad radica en el significado de
la expresion ‘haber hecho pablico’, toda vez que del mismo va a depender la determinacion del acervo de dibu-
jos y modelos respecto de los cuales debera establecerse la identidad con el dibujo o modelo en cuestion™.
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fase de gracia, esto es, en los doce meses*® anteriores a la fecha de presentacion de la soli-
citud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.

Ala luz de lo comentado, no parece muy certera la técnica legislativa®* empleada por
el legislador comunitario cuando alude al concepto de divulgacion en el art. 7; quiza
hubiera sido mas oportuno que el legislador se hubiera referido y contemplado la divul-
gacion desde el articulo 5, cuando explica el alcance del presupuesto de novedad. No
cabe duda, en todo caso, que el concepto de divulgacion recogido en el art. 7, es el para-
metro a considerar para entender la nocion de novedad, asi como el juicio comparativo a
partir del momento de su conocimiento por parte del pablico.

Por lo que hace a las vias concretas en que se instrumentaliza la divulgacion es indi-
ferente, ya sea por su fabricacion en serie, ya sea poniendo a disposicion del pablico un
Gnico ejemplar, sea en exposiciones o ferias o nuevos catdlogos informaticos.

Para terminar, cabe valorar respecto a la novedad segtin el contenido del RCE al igual
que en la DCE, que la novedad exigida al Derecho de dibujos y modelos comunitarios es
una novedad relativa a diferencia de lo que se predica del Derecho de patentes, que es
una novedad absoluta. En efecto, si aterrizamos en el horizonte del Derecho de patentes,
la novedad demandada es objetiva y universal*®, esto es, la invencion no debe encontrar-
se comprendida en el estado de la técnica, que incluye todo aquello que se hubiera hecho

263 Cfr,, BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El diseiio comunitario. Op. ult. cit. pp. 48 y
ss., “este periodo puede resultar de gran utilidad para aquellas industrias o particulares que deseen probar el fun-
cionamiento de sus disenios en el mercado o buscar interesados en su comercializacion que se hagan cargo de
los costes que conlleva su proteccion juridica, sin que estas actividades afecten a la novedad y el caracter sin-
gular del dibujo o modelo. Es necesario, sin embargo, que las mismas tengan lugar durante los doce meses ante-
riores a la fecha de la solicitud de registro o a la fecha de prioridad, seglin el caso, para obtener un dibujo o
modelo comunitario registrado”.

264 Cfr., los argumentos de SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion de los dibujos y mode-
los comunitario”. Op. cit. pp. 191 a 193: “tal vez huyendo de la definicién de divulgacion que utiliza el Derecho
de autor para no inducir al intérprete a confusion, el reglamento se aparta de la literal definicién ofrecida en la
Directiva -que habla de ‘puesta a disposicion’- y se refiere al simple hecho de ‘haber sido hecho publico’.
Asimismo, 1lama la atencion la complejidad léxica a la que se recurre, tal vez también, por evitar utilizar el tér-
mino ‘publicar’ que recuerda a otro tipo de proteccion cual es la del Derecho de Autor”.

265 Dice LLOBREGAT HURTADO, M*. Luisa. “El nuevo régimen juridico del disefo industrial”. Op. cit.
p. 1668: “resulta pacifico el sostener que la novedad que debe exigirse a los disehios no tiene la misma natura-
leza que la novedad que las legislaciones imponen a las patentes, en la medida en que las innovaciones estéti-
cas presentan una naturaleza esencialmente distinta de las innovaciones técnicas y, consecuentemente, el requi-
sito de la novedad pierde sus presupuestos y su funcion cuando se aplica al disefio”.
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accesible al pablico por cualquier medio antes de la fecha de solicitud de registro. Asf las
cosas, para obtener una patente, la invencion no debe conocerse en ninguna parte del
mundo, en base a que el Derecho de patentes establece una recompensa econdmica al
inventor como contraprestacion de la divulgacion o publicidad de la regla técnica y, de
este modo, fortalecer el progreso técnico™.

Sin embargo, ubiciAndonos en el marco operativo del modelo de utilidad, la novedad
demandada es objetiva y relativa, quiere decirse que resulta suficiente el dato que el
modelo no sea conocido a nivel nacional. Por el contrario, si el derecho consiste en una
obra artistica o del ingenio, en esta circunstancia, la novedad -si es que puede hablarse de
novedad ya que el legislador requiere originalidad- es muy diferente a la que se peticio-
na en el Derecho de patentes.

De suerte que en el Derecho de autor la novedad es de corte subjetivo en el sentido
que la obra ha de ser nueva para su autor y, por consiguiente, éste ni debia conocerla, ni
debia haberla creado nunca con anterioridad. Y esto encuentra su explicacion en la dife-
rente finalidad perseguida por el Derecho de autor que busca servir de incentivo de la cre-
atividad en orden a incrementar las arcas de la cultura de cualquier sociedad.

Segtin nuestra opinidn, nos hallamos ante distintas escalas o grados de intensidad en
la nocidn de novedad en funcion de la modalidad de propiedad industrial e intelectual en
que nos situemos. Como se acaba de indicar, en el marco de actuacidn del disefio indus-
trial, la novedad se refiere a una novedad objetiva en cuanto que no se haya conocido con
anterioridad a su divulgacion o publicidad por cualquier medio en un momento determi-
nado, salvo los limites o simulaciones comentados con arreglo a Ley pero, ademas, esta-
mos ante una novedad relativa al estar circunscrita a un determinado dmbito territorial
como es la Unidn Europea, es decir, no estamos ante una novedad mundial o universal.

266 Asi, SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion de los dibujos y modelos comunitario”. Op.
cit. p. 195.
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7.1.C) La Ley 20/2003

El art. 6 de la LDI prescribe la novedad*” como el condicionante material del dise-
flo, a los fines, de acceder al Registro. Establece el art. 6: “1. Se considerara que un dise-
flo es nuevo cuando ninglin otro disefio idéntico haya sido hecho accesible al pablico
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad,
antes de la fecha de prioridad. 2. Se consideraran, idénticos, los disefios cuyas caracte-
risticas difieran s6lo en detalles irrelevantes”.

Se observa como el art. 6> presenta un tenor similar al expuesto por la DCE y RCE,
respectivamente. También en la LDI, la novedad se apoya en dos planteamientos™ de
partida: de un lado, en la no identidad* entre el disefio en examen con otro u otros ante-

267 Conforme al Diccionario del uso del espaiiol, Maria Moliner, Gredos, 2002, p. 463, se entiende por
novedad: cualidad de nuevo. Cualidad de las cosas recién aparecidas u ocurridas. Segin el Diccionario de la
Real Academia Espariola, novedad es cualidad de nuevo... innovar uno en algo de lo que ya estaba en prdcti-
ca. Mas en OTERO LASTRES, J. M. “Reflexiones sobre el requisito de la novedad en la nueva Ley del
Disenio”. En Estudios. Op. ult. cit. pp. 757 y ss.

268 Véase PIQUERO GARCIA, Dolores. Legislacion sobre la proteccion Juridica del diserio. Madrid:
Colex, 2003, que establece las concordancias del art. 6.1 de la Ley 20/2003 con los arts.9, 21,2 letra d), 24, 25
y 26 de la Ley y, a su vez, art. 5.1, b) del RCE y art.25.1 de los Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos
de Propiedad Industrial relacionados con el comercio, ADPIC.

269 Cfr., en analogos términos: LLOBREGAT HURTADO, M*. Luisa. “El nuevo régimen juridico...”. Op.
cit. p. 1669, opina que “el concepto de novedad descansa en dos pilares: en el hecho de la divulgacion y en la
identidad entre el disefio que se pretende registrar en relacion con los disefos registrados anteriormente. En este
sentido, dos disenos se consideran iguales si se diferencian tan solo en detalles irrelevantes, lo que interpreta-
do a contrario sensu las diferencias del disefio que se solicita comparado con los disefios ya registrados deben
tener una cierta entidad, es decir, ser relevantes para poder acceder a la proteccion”.

270 Concuerda con los arts.33.1 de la Ley, art. 5. 2 del RCE, art. 25.1 del ADPIC, y arts. 3.2 y 4 de la DCE.
Declara para el Derecho comunitario en general y relacionandolo con el caracter singular: FRANZOSI, M.
(Edit.). European Design protection. Op. ult. cit. p. 51: “novelty is identified with the absence of identical
designs made available to the public before the date of reference (i.e., the date of filing the application for regis-
tration or the date of priority, if a priority is claimed, or the date from which the protection of a non-registered
desing is claimed, or the date from which the protection of a non-registered design begins to run)... The con-
cept of novelty and the concept of individual character are interelated, and novelty is included in individual cha-
racter. Novelty requires a simple difference in comparison with previous works; individual character requires a
qualified difference. As a consequence, all products having an individual character are necessarily also new. The
desing which has an individual character has already passed the test as to novelty, and then passes the subse-
quent and stricter test as to individual character”.
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riores y, de otro lado, en la nocidn de hacer accesible al pablico”', o 1éase, la ‘divulga-
cion’ y sus implicaciones®”.

Reparese que nuestro texto legal no sigue la terminologia de la DCE al no utilizar
expresiones tales como ‘puesta a disposicion del pablico’ y ‘divulgacion’, sino “accesi-

271 Se diferencian los términos de la DCE con respecto a la norma espafola, comentado por el Prof. OTERO
LASTRES, J. M. Ibidem. pp. 67 y 68, que “la principal diferencia reside en las distintas expresiones que se uti-
lizan para expresar el hecho que determina la existencia de la novedad. La Directiva habla de que ‘no se haya
puesto a disposicion del pablico’ ninglin otro disefio idéntico, mientras que la Ley espafola emplea la frase
cuando ningln otro disefio ‘haya sido hecho accesible al pablico’... ‘hacer accesible al pablico’ un disefio, que
es lo que dice el art. 6 de la Ley espaiola, es ‘hacer de facil acceso’ el disefio para el piblico o, lo que es lo
mismo, que el pablico pueda ‘llegar o acercarse’ al diseho. Cosa que se puede hacer desde el momento en que
el diseno se ha incorporado al soporte que lo hace sensible. Parece, pues, que, gramaticalmente, hacer accesi-
ble algo al piblico nos sitlia en un estadio anterior al de la puesta de ese algo a disposicion del pablico. O dicho
con otras palabras: la posibilidad de acceder a algo es una fase previa a la de colocar ese algo en situacion de
que llegue al pablico... en la version inglesa, el art. 4 de la Directiva dice ‘made available to the public’, que
coincide con la traduccion espanola de dicho articulo, que, es ‘puesto a disposicion del pablico’, lo cual pare-
ce indicar que el criterio del legislador comunitario es tomar como referencia la ‘puesta a disposicion’ y no la
simple ‘accesibilidad’. Por su parte, la version francesa emplea la expresion ‘n’a été divulgué’, ‘no haya sido
divulgado’, que, si bien no coincide con las versiones inglesa y espafiola de la Directiva, se acerca mas al cri-
terio de la ‘puesta a disposicion’ que al de la ‘accesibilidad’ de la Ley espaiola. A la vista de lo que antecede,
no se puede descartar que el art. 6.1 de la Ley espanola haya ido més alla de lo que permitia la Directiva, al
tomar como criterio para determinar la existencia de la novedad el de que ‘no se haya hecho accesible al pabli-
co’ ning(in otro diseho idéntico con anterioridad”.

272 Critico con el planteamiento de novedad que recoge nuestra Ley 20/2003, se presentan las reflexiones
del Prof. OTERO LASTRES, J. M. Ibidem. pp. 78 y 79: “la Directiva y la Ley 20/2003 han optado por un con-
cepto de novedad que se inspira en el principio de que nuevo es lo no conocido, lo ‘no divulgado’, en un
momento determinado. Pues bien, este principio, si bien tiene sentido en materia de patentes, es totalmente
inadecuado para el disefo industrial. A esta conclusion se llega si nos detenemos brevemente en el fundamen-
to de la proteccion de estas dos figuras. Una vez que logra su regla técnica, el inventor tiene una doble posibi-
lidad: explotar en secreto su invencion o solicitar la patentes... Nada de esto ocurre en el disefio industrial. Aqui
el disenador no puede optar entre explotar en secreto el diseho o solicitar la proteccion. Y, por lo tanto, el dere-
cho de exclusiva no se le concede a cambio de que revele su creacion... En este punto, el fundamento de la pro-
teccion del disefio se aproxima, pero solo en parte, al del derecho de autor, toda vez que la proteccion es inde-
pendiente de si el autor ha mantenido, o no, en secreto su creacion hasta un determinado momento: divulgacion
de la obra y proteccion son perfectamente compatibles en el derecho de autor y también deben serlo en mate-
ria de disefio industrial. Pero en éstos el fundamento de la proteccion coincide solo en parte con el del derecho
de autor, porque, ademis de este fundamento de tipo subjetivo, y para que no puedan protegerse al mismo tiem-
po dos creaciones idénticas creadas independientemente, hace falta un fundamento de tipo objetivo... lo mas
acertado habria sido exigir un solo requisito, que tuviera el contenido del requisito de caracter singular, y lla-
marlo asf o ‘novedad’. El nombre del requisito importa poco, lo relevante es su contenido, que deberfa ser el
del requisito que la Directiva y la Ley 20/2003 denominan ‘caracter singular’”.
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ble al pablico”” tal y como precisa el art. 6.1, que supone el hecho de hacer y que el
publico pueda llegar a conocer el disefo. Por su lado, el art. 9, inclusive viene a equipa-
rar la accesibilidad a la publicidad, comercializacion, exposicion, publicacion, en suma,
divulgacién de algtin modo. Extremos que conllevan algo mas que la simple posibilidad
de que el pablico pueda conocer el disefio y que coinciden con el significado de la pala-
bra ‘divulgacion’. Ademas, no se utiliza en la terminologia de la Ley de manera correcta
el término accesibilidad, puesto que el art. 10 utiliza el término ‘Divulgaciones inocuas’
en lugar de “accesibilidades inocuas™*™.

Observemos, -seguidamente-, cada una de estas pautas interpretativas en orden a
entender el concepto de novedad, aunque ambas variables no pueden entenderse una
separadamente de la otra, ya que la identidad tiene como referencia el momento mismo
de la accesibilidad al pablico para comparar y evaluar esa identidad o semejanza.

Indagando en torno a la identidad o coincidencia con ‘algo’ existente que presupone
la novedad, ésta comporta un juicio comparativo?” en el que se examina individualmen-
te el disefio que quiere registrarse con cada uno de los demas con la pretension de deter-
minar si se produce o no la identidad entre tal disefio creado y cualquiera de los otros sub-

273 Cfr.,, CURELL AGUILA, Marcel-li. “Panorama actual de la proteccion juridica de los disenos industria-
les”. Op. ult. cit. pp. 305 y 306.Véase la STS. de 13 de mayo de 2004 (RA 2740), donde se establece una clara
distincion entre accesibilidad al ptblico relacionado con el condicionante de la novedad requerida para las
patentes espanolas, en cambio la divulgacion se asocia a la novedad demandada para los modelos de utilidad
espanoles.

274 Se interroga asi el Prof. OTERO LASTRES, J. M. Ibidem. p. 71: “;a qué nocidn nos atenemos? ;A la
de la accesibilidad, cuando es asi que el propio concepto de accesibilidad que se formula es mas bien el de
divulgacion? Como no deseo dejar simplemente planteado un problema sin ofrecer una solucion voy a utilizar
la nocion de ‘divulgacion’ en lugar de la ‘accesibilidad’. Y ello porque, ademés de ser la que emplea la
Directiva, es la inica manera de deshacer el embrollo que ha originado nuestro legislador al utilizar una expre-
sion como la de la ‘accesibilidad’, que es mas propia del Derecho de Patentes que del Derecho de disefhos”.

275 Vide la STS. de 26 de enero de 2006 (RA 452), que se pronuncia en torno al juicio comparativo: “la com-
paracion entre modelos antiguos y nuevos debe responder a un examen integral, no limitado a alguna o alguna
de sus partes como hace la recurrente al contrastar partes especificas de unas llaves inglesas y de otras. Es posi-
ble, en efecto, que frente a coincidencias parciales existan también diferencias anadidas, no debiendo olvidar-
se que el objeto propio de proteccion del modelo industrial son las formas externas del producto comercializa-
ble, mientras que la funcionalidad o el beneficio utilitario corresponde mas bien a los modelos de utilidad, esto
es, aquéllos de cuya configuracion, estructura o constitucion resulte alguna ventaja practicamente apreciable
para su uso o fabricacion”.
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sistentes con anterioridad”. Identidad que existira no s6lo cuando los disefios compara-
dos sean exactamente iguales, sino también como apunta el apartado 2 del art. 6, cuando
las ‘caracteristicas de los disefos difieran solo en detalles irrelevantes’. Resulta obvio que
un disefo industrial no va a resultar nuevo por el mero hecho que presente diferencias
secundarias con respecto a formulaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de
productos distintos a dichas realizaciones.

En este punto surge, como una cuestion capital, el hecho de que para amparar regis-
tralmente las creaciones de forma traducidas en diseno industrial, éstas han de contener
elementos suficientemente diferenciadores respecto a otras, de modo y manera que se
evite la convivencia registral y la convergencia*” en el mercado de formas tan semejan-
tes que se confundan o puedan confundirse entre si, originando desconcierto o error en
los adquirientes, consumidores y usuarios.

No sorprende -ya lo hemos observado al comentar la novedad en el Derecho comu-
nitario del dibujo y modelo industrial- el atisbar que el concepto de novedad adoptado por
la LDI se halla entre la novedad que proporciona el Derecho de patentes y el Derecho de

276 El concepto de novedad se ilustra con anterioridad a la armonizacion comunitaria en Alemania, donde
puede verse en la decision del Tribunal Supremo de 8 de mayo, 1968, BGH, 1969 GRUR 90 y ss., en
ENGLERT. Grundziige des Rechtsschutzes der industriellen Formgebung. Cologne, 1978. pp. 50 y ss. Para el
Derecho italiano: SARTIL, Davide. La tutela dell’estetica del prodotto industriale. Op. cit. pp. 98 y 99: “‘es nece-
saria la presencia de un caracter de novedad objetiva y absoluta concebida desde la perspectiva del caracter
anterior efectivamente conocido por el creador y de todas aquellas divulgadas antes del depdsito (o de su prio-
ridad)... la falta de novedad conlleva la nulidad”.

277 Segiin GONZALEZ LOPEZ, Inmaculada. “El requisito de la novedad en el régimen juridico de protec-
cion del modelo industrial”. Op. cit. pp. 4006 y 4007, “en el caso del disefio comunitario el ‘caracter distinti-
vo’ se mide en funcion de la relacion de un diseho con otro, mientras que en materia de marcas se mide con
relacion al origen de los productos y permite la identificacion de las diferentes empresas que hayan elaborado
o comercializado el producto en concreto”. Mas en IBANEZ ROMAN, Gracia M*. “El concepto de dibujo o
modelo en el Reglamento comunitario”. Op. cit. p. 174. Cfr, para el Derecho italiano, AA.VV. Diritto
Industriale. Propieta Intellettuale. Op. ult. cit. p. 281: “la formula € suscettibile comunque di essere interpreta-
ta in modo conforme al principio consolidato presso la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
secondo il quale il disegno o modello ¢ validamente brevettabile solo quando ‘suscita la fondata sensazione di
una estetica nuova nel campo’: conformita di interpretazione che, per quanto concerne 1’ordinamento italiano,
¢ auspiciabile propio in quanto il mantenimento di una soglia elevata di originalita e di creativita conseguente
in passato al criterio per cui il disegno o modello ornamentale erano validamente brevettabili soltanto se fosse-
ro stati idonei a conferire al prodotto uno ‘speciale ornamento’ garantisce la perdurante applicabilita della teo-
ria considdetta dei ‘diversi livelli di protezione’ in forza della quale soltanto una rilevante innovativita estetica
apre la via alla registrazione mentre, al di sotto, potrebbe operare la tutela concorrenziale contro 1’imitazione
servile”.
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autor’®. Quiere manifestarse -otra vez mas- que el legislador se ha alejado de la novedad
concebida como novedad objetiva y absoluta global -propia del marco del Derecho de
patentes-, asi como de la novedad subjetiva -tipica y propia del Derecho de autor-, optan-
do por una novedad de caracter objetivo® y, a su vez, relativo, esto es, ni tan severa como
en el caso del Derecho de patentes, ni tan fragil como en el caso del Derecho de autor,
aunque aqui se hable de originalidad.

Insistimos que la exigencia de la novedad no tiene, pues, caracter absoluto (a nivel
mundial) sino relativo (a nivel nacional o comunitario), ya que se limita el estado de la
técnica al conjunto de disehos frecuentemente conocidos por los sectores especializados
que acttian dentro de los ambitos territoriales referenciados. Con ello se pretende evitar o
huir de aquel comportamiento que pueda alegar o sustentar como anterior un disefio uti-
lizado en otra parte del mundo, pero que no es conocido en el sector nacional y europeo.
Tampoco desconocemos dentro de la dificultad de prefijar la identidad de los disefios que,
en la practica, se facilita el hecho que determinados disefios sean nuevos, porque se hayan
“resucitado”® o “recuperado” del acervo historico.

278 DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M". “La proteccion juridica del disefio industrial: la novedad y el caracter
singular”. Op. cit. p. 96.

279 Apunta LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del disefio. Op. cit. pp. 43 y 44, “la novedad requerida
es absoluta y no esta sujeta a limite temporal ni geogréfico alguno. Es, asimismo, un requisito objetivo”. Por su
lado, manifiesta para el Derecho comunitario de los dibujos y modelos: DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M". “La
proteccion juridica del disefo industrial: la novedad y el caricter singular”. Op. cit. pp. 97 y 98, “novedad obje-
tiva, de caracter relativo: para determinar si un disefo es nuevo, debera ser comparado con los anteriores (...)".

280 Cfr., la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia nim. 49/2001, de 24 de enero de 2001 (AC
2001/1275), senala que “el hecho de la recuperacion o recreacion historica es legitimo, siempre que no sea imi-
tacion o copia, y no se acredite que se trate de una copia, ni pieza ceramica ni el patio de los leones, no hay
identidad alguna de disefos (...)".
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Figura n° 3. Fuente: Abanicos cubanos-publicitarios de principios del siglo XX, proporcionados por Carlos Luis
Brito.

En otros términos, estarfamos ante disefios conocidos en el pasado por los especia-
listas del sector pero olvidados en el presente. Esta oportunidad puede resultar de gran
interés para determinados sectores industriales, a modo de ejemplo, el sector de la deco-
racion de interiores, de la moda, joyas o mobiliario, que recurrentemente buscan la ins-
piracion de sus disefios en motivos antiguos o de otras épocas no conocidos en sus rela-
ciones comerciales.
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Figura n° 4. Fuente: Abanicos cubanos-publicitarios de principios del siglo XX, proporcionados por Carlos
Luis Brito.

De todo lo resefiado hasta aqui, podemos desprender que el juicio sobre la novedad
del diseno consistird en una comparacion cuyos términos son, de una parte, el diseho
cuya novedad se juzga y, de otra, todas las creaciones de forma existentes en el momen-
to de la creacion del disefo. Claro que a la hora de invocar anticipaciones perjudiciales
para la novedad no existen limites de tiempo ni de espacio™'. De este modo, la novedad
ha de ser apreciada de manera estricta y objetiva. La apreciacion de la novedad no puede
consistir s6lo en una mera constatacion por el observador u experto, sino que se ha de
establecer si el diseho que es susceptible de registro es similar en su identidad al de otro
disefo anteriormente registrado o no.

281 OTERO LASTRES, J. M. El modelo... Op. cit. p. 249.
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Figura n°® 5. Fuente: Abanicos cubanos-publicitarios de principios del siglo XX, proporcionados por Carlos Lufs
Brito.

Otro de los hitos que hemos de evaluar en la delimitacion de la novedad en cuanto a
su examen comparativo se fija en saber el momento sobre el cual ha de realizarse el jui-
cio, entendiéndose que serd la fecha de presentacion de la solicitud o, si se reivindica
prioridad, la fecha de prioridad. Asi, la fecha de presentacion de la solicitud viene disci-
plinada en el art. 23 de la LDI, donde se apunta que en tal solicitud se ha de determinar
el dia, la hora y el minuto de su presentacion. Luego, hemos de estimar que el momento
a partir del cual ha de referirse la novedad se deriva de la interpretacion de las normas
como el de la fecha de presentacion de la solicitud, esto es, la hora, el dia, el mes y el aho,
contemplandose igualmente de manera explicita la posibilidad de que se reivindique la
‘prioridad’ tal y como dispone el art. 4 del CUP, es decir, la fecha de solicitud del diseho
ya depositado regularmente en alguno de los paises firmantes del CUP, tal y como anti-
cipabamos.

En otro orden de reflexiones, resulta de especial relieve en la estructura y la com-
prension de la nocidon de novedad el término accesibilidad al pablico, traducida en el
hecho que el disefo se considera divulgado® cuando ha sido hecho piblico con anterio-

282 OTERO LASTRES, J. M. Ibidem. p. 73, manifiesta “para que un disenio se haga accesible al ptblico
(divulgado) es que, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o, en su caso, de la fecha de
prioridad, tenga lugar cualquiera de los siguientes actos: que se publique el diseho, es decir, que se haga paten-
te y manifiesto al pablico o que se difunda por cualquier procedimiento; que se exponga, es decir, que se pre-
sente para ser visto; que se comercialice, es decir, que se entregue para su venta; o que, y esto es una especie
de clausula general, que se divulgue de cualquier otro modo, que se ponga al alcance del pablico a través de
cualquier via”.
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ridad a su inscripcidn en el Registro, o si se ha expuesto, comercializado o publicitado®
de cualquier otro modo, antes de una fecha determinada, salvo en el supuesto de que estos
hechos no hayan podido ser prudentemente conocidos en el trafico comercial habitual por
los circulos especializados del sector en cuestion y que operen en el ambito nacional y
comunitario. Esto es, en igual linea de articulacion que exponfamos respecto al disefio
comunitario, como no podia ser de otro modo.

Legalmente, la divulgacion viene reconocida en los articulos 6.1, 9 y 10, respectiva-
mente de la LDI. Al hilo de lo expresado, parece que la novedad encuentra su limite de
actuacion hasta el mismo momento en que se hace accesible al piblico®™, y asi se decla-
raen el art. 9 de la LDI: “1. A efectos de la aplicacion de los articulos 6 y 7, se conside-
rard que un disehio ha sido hecho accesible al pablico cuando haya sido publicado,
expuesto, comercializado o divulgado de algin otro modo antes de la fecha de presenta-
cion de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad,
salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el
curso normal de los negocios por los circulos especializados del sector de que se trate que
operen en la Union Europea. 2. No se considerara que el diseno ha sido hecho accesible
al pablico por el simple hecho de haber sido comunicado a un tercero bajo condiciones
tacitas o expresas de confidencialidad”.

Luego, ha de conectarse la novedad con la divulgacion entendida como accesibilidad
al ptblico y, en dicha ligazoén, han de tenerse presente dos consideraciones. En primer
lugar, el diseno anterior ha de haber sido hecho ptblico con caracter previo, no bastando
con que, simplemente, hubiera existido una creacidon idéntica en algun momento de la
Historia. En segundo lugar, esta divulgacion del disefio ha de ser apta para llegar o acce-

283 Entiéndase como ejemplo de accesibilidad al pablico y/o divulgacion lo descrito por la Sentencia del
Juzgado de Primera Instancia de Barcelona nim. 50, de 26 de octubre de 2004, (AC 2004/2060): “se exhibie-
ron en el certamen internacional ‘Lyon Mode City’...y participd también en el Salon Textil moda de la Feria de
Madrid celebrados entre 3 y 5 de septiembre de 2002, en la exposicion ‘Les Tissus de la Mode Enfantine-
Journées Fournisseurs’ y en el Salon ‘Tissu Premier’ celebrado en Lille del 4 al 5 de septiembre de 2002. Por
lo tanto, hemos de concluir que los tejidos que nos ocupan se hicieron accesibles al ptblico entre finales de
agosto de 2002 y principios de septiembre del mismo ano, mediante su exhibicion en varias exposiciones en
paises de la CE. Si bien es cierto que no se ha podido probar que efectivamente se exhibiesen justamente estos
tejidos, es sabido que los participantes en esas ferias, y por los propios intereses comerciales inherentes a ella,
exhiben, en las mismas Todos los genéros de que disponen para la temporada ya que en caso contrario, ellos

i

mismo se causarfan un grave perjuicio (... )”.

284 LLOBREGAT HURTADO, M* Luisa. “El nuevo régimen juridico del disehio”. Op. cit. p. 1669.
DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M™. “La proteccion juridica del disefio industrial: la novedad y el caracter singu-
lar”. Op. cit. p. 97.
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der a los circulos especializados del sector de que se trate.

Como acabamos de apuntar, el articulo 9 de la LDI, perfila qué se comprende como
“accesibilidad al pablico”. En funcion de esta nocidon determinada por la Ley, para que la
anticipacion destruya la novedad no es bastante con que acceda al pablico en general
como sucede en el caso de la patente, sino que de acuerdo con el art. 9, es posible que a
pesar de que un disefio acceda al pablico, no pierda la condicion de novedad. Esto suce-
dera en los supuestos en que “estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser
conocidos en el curso normal de los negocios por los circulos especializados del sector
de que se trate que operen en la Union Europea” **.

De tal modo que el mandato delimita tanto de manera cualitativa y geografica el con-
cepto de accesibilidad o difusion al ptblico, esto es, la divulgacion®. En este punto, se
ilustra una nitida diferenciacion con el Derecho de Patentes, donde las anticipaciones des-
truyen la novedad al no estar sometidas a ningin limite geografico, temporal, ni subjeti-
vo, puesto que en el Derecho de Patentes el pablico al que se destina es abstracto o gené-
rico, es decir, cualquier persona sin necesidad de estar cualificada; en cambio, para los
disefos ha de hacerse ptblico hacia circulos especializados y no sirve cualquier medio o
via de ilustracion. Esto nos muestra la linea argumental que venimos sosteniendo en torno
a la novedad respecto al disefio como condicionante mas ‘flexible’ o ‘dactil’ frente a lo
requerido para las patentes.

Otro extremo interpretativo que hemos de poner de relieve estriba en la dificultad de
saber qué instrumento o medio de publicidad es idoneo o mas pertinente para poner el
disefio en conocimiento de los circulos interesados, puesto que éste variara en funcion del
ambito en que nos situemos. Asi, por un lado, se han de apreciar las practicas corrientes
del sector en cuestion, ya que las fuentes de inspiracion y posterior ilustracion de los cre-
adores no seran los mismos, por ejemplo, para las creaciones de moda que para otro tipo
de objetos o productos (muebles de interior o exterior). Otro aspecto que habra que obser-

285 El art. 9.1 in fine habla, pues, de divulgacion o accesibilidad en el “curso normal de los negocios”, por
ello habra que comprender lo que se conoce por ‘trafico econdmico ordinario’. Entiéndase, el conjunto de ope-
raciones econdmicas que tienen lugar habitualmente en el sector del mercado de que se trate; y por ‘circulos
especializados’ habra que estimar los ‘especialistas’ o ‘expertos’, esto es, las personas particularmente familia-
rizadas con el mundo del ‘diseno’ del sector en cuestion. Ademas, hay que puntualizar que el acceso al pablico
y divulgacion tiene como ambito de actuacion el &mbito territorial mas amplio que el espafol, si bien con menos
alcance que el de la novedad mundial o universal tipico del Derecho de patentes.

286 Cfr., LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del diseiio. Op. cit. p. 45.
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var seran las practicas vigentes en un momento concreto, ya que en nuestros tiempos el
uso de Internet facilita la amplia y rapida difusion.

Remarquese en este ifer argumentativo, otro elemento a considerar para comprender
la accesibilidad al ptblico de la forma de los objetos en que consiste un disefo, se basa
en conocer a partir de qué fecha se considera publicitado el disefio. Obsérvese que se ha
de realizar antes de una fecha concreta, fecha que dependera de la categorizacion del
disefo, esto es, resulta diferente el caso de los disehos no registrados, donde se aprecia
antes del dia en que hayan sido hechos piblicos por primera vez. Por el contrario, para
los disenos registrados, antes del dia de presentacidon de su solicitud de registro o de la
fecha de prioridad, si ésta se reivindica en coherencia con el momento de fijar el inicio
del juicio comparativo que acompana a la novedad, ya visto.

En efecto, si estamos ante un disefio no registrado habra que tomar en consideracion
el disefio tal y como se ha hecho ptblico por primera vez, ex art. 5.1.a) del RCE.
Destaquese, pues, que el disefio no registrado se tutela en similares términos que los dere-
chos de autor, de suerte tal que para apreciar la novedad no se tiene en cuenta la fecha de
solicitud del registro, sino la fecha en que se haya hecho ptiblico. Por ello es mas que con-
veniente y adecuado el conseguir un documento de prueba notarial, certificado de corre-
0s, o deposito legal de la primera impresion en alglin catdlogo que pueda probar y veri-
ficar la prioridad de la creacion frente a la copia llevada a efecto por un tercero. Precisar
que nuestro legislador no ha considerado pertinente referise ni reglamentar el disefio no
registrado, puesto que éste alcanza su tutela tramite la normativa comunitaria tal y como
se desprende de la propia Exposicion de Motivos de la LDI y Disposicion Adicional 8.

El contenido del art. 9 ha de complementarse con lo dispuesto en el art. 10*’ relati-

287 Prescribe el art.10.1: “(...) para la aplicacion de los articulos 6 'y 7 no se tendrd en cuenta la divulga-
cion del diserio realizada: a) por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la informacion
facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente; y b) durante el periodo de doce meses que
preceda a la fecha de presentacion de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad. 2. Lo
dispuesto en el apartado anterior serd también de aplicacion cuando la divulgacion del disefio sea consecuen-
cia de un abuso frente al autor o su causahabiente”. Al respecto, estima el Prof. OTERO LASTRES, J. M. “La
Patente. Los modelos de utilidad”. Op. cit. pp. 76 y 77: “hay que sehalar que la norma contenida en este arti-
culo trata de conciliar el desacertado concepto de novedad en el que se inspira la Ley espanola (que sigue la
Directiva) con la posibilidad de registrar un diseno después de haberlo divulgado (...) se establece la ‘ficcion
legal’ de que el diseno es nuevo, por una parte, cuando ha sido divulgado por el autor, o cualquiera de los suje-
tos a los que se refiere la letra a) del apartado 1, en los doce meses anteriores a la fecha de la solicitud de regis-
tro o, en su caso, de la prioridad (apartado 1 del art.10), y, por otra parte, cuando la divulgacion del diseno, en
las circunstancias resefiadas en el apartado 1, sea consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente

()
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vo a las divulgaciones inocuas en relacion a la nota de novedad. Es significativo el hecho
que la LDI introduzca la simulacion juridica de que en determinados disefios no se ha
producido la accesibilidad al ptblico y, por ende, no se destruya la novedad requerida.
Los supuestos son los contemplados en el art. 10, relativo al caso en que el disefio ha sido
divulgado por el autor, su causahabiente o un tercero como consecuencia de la informa-
cion facilitada o la propia iniciativa del autor o su causahabiente durante el periodo de
doce meses, que precede a la fecha de presentacion de la solicitud o, si se reivindica prio-
ridad, de la fecha de prioridad. Se recoge, pues, un periodo de gracia de doce meses**
durante los cuales se permite probar o tentar en el mercado el éxito o recepcidon comer-
cial de un producto antes de registrarlo. Durante este periodo, la persona legitimada podra
beneficiarse de la proteccion que ofrece el disehio no registrado. Pasado este plazo, el
registro sera nulo.

En este horizonte, -otra vez mas-, hemos de relacionar el Derecho de patentes con la
legislacion de disefios industriales. Notese que el art. 6.3 de la LP prescribe qué entiende
como estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patentes o modelos de utili-
dad espanoles, tal y como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de pre-
sentacion sea anterior a la fecha de presentacion de la solicitud de la nueva patente. En
cambio, el art. 9 de la LDI, parece componer el patrimonio de las apariencias en las soli-
citudes de diseno solicitados antes de la fecha de presentacion de la nueva solicitud. Y
dentro del periodo de los 12 meses anteriores a la solicitud, inclusive, no destruye la
novedad. Ello permitira que el futuro solicitante pueda poner a prueba su creacion con el
fin de sondear su aceptacidn en el mercado, tal y como apuntabamos.

Otro de los aspectos que no elimina la novedad incluida dentro de las “divulgaciones
inocuas” se halla en el uso de la clausula de confidencialidad entre las partes, esto es, no
se estimara que el disefo ha sido hecho ptiblico por el sencillo hecho de haber sido divul-
gado a un tercero en condiciones tacitas o expresas de confidencialidad. El manteni-

288 El periodo de gracia se contiene también en el art. 7 parrafo 2 y 3 del RCE, no se considera que existe
divulgacion a efectos de determinar la novedad y el caracter singular del disefio para el que se solicita protec-
cion como dibujo o modelo registrado si ha sido hecho publico en las siguientes circunstancias: bien por el
autor, su causahabiente o un tercero conforme a informacion facilitada por el autor o su causahabiente o de
resultas de una accion de cualquiera de ellos; o bien como consecuencia de un acto abusivo con respecto al autor
o su causahabiente. Ambas excepciones estan limitadas temporalmente, puesto que la divulgacion del dibujo o
modelo tiene que haber sido efectuada durante el llamado periodo de gracia, en otros términos, en los doce
meses anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud o, si reivindica prioridad, a la fecha de prioridad. Cfr.,
sobre el particular, CASADO CERVINO, A. y BLANCO JIMENEZ, A. El diseiio comunitario: una aproxima-
cion. Op. cit. pp. 40 y ss.
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miento temporal del caracter secreto del disefio puede ser establecido de manera explici-
ta trimite un contrato o derivarse de forma implicita de sus clausulas, en cuyo caso el
cumplimiento de esta obligacion ha de observar el principio general de buena fe contrac-
tual ex art. 1258 Codigo civil y art. 57 del Codigo de comercio de 1885. Dentro de este
contexto, hay que referise a los asalariados o empleados, que usualmente utilizan por
parte de sus empresas estas clausulas de confidencialidad en sus contratos (cfr., art. 5 letra
a), 20.2 y 54.2 letra d)*® del Estatuto de los Trabajadores de 10 de marzo de 1980, modi-
ficado por el RD 1/1995 de 24 de marzo*’), donde se expresan como obligaciones bési-
cas del trabajador y del empresario en cumplir y mantener estipulaciones de confiden-
cialidad o ‘secreto profesional’ (know-how), en la mayoria de ocasiones como obligacio-
nes impuestas al trabajador sobre la propiedad del disefio perteneciente a la empresa.

Finalmente, el otro supuesto de ficcidn que no suprime la novedad se contiene en el
apartado segundo del art. 10 de la LDI, y tiene lugar cuando la divulgacion del disefio es
consecuencia de una conducta abusiva hacia el autor o hacia su causahabiente, por ejem-
plo, el espionaje industrial; esta excepcidon también estd prevista en materia de Derecho
de Patentes.

Por tltimo, corresponde como corolario opinar -y sin animo de ser reiterativos-, que
la novedad contemplada para el disefio industrial por la LDI espaiiola es la confirmacion
o validacion de lo dispuesto sobre este condicionante en el Derecho comunitario. La
novedad se cimenta sobre dos columnas, a saber: la no semejanza con otros anteriores y
la accesibilidad al ptiblico como momento para echar la mirada atras y evaluar si existen
idénticos detalles o no en las creaciones formales aplicadas a los objetos. La divulgacidon
podré llevarse a cabo por cualquier medio y estara en funcion de su alcance o intensidad
-seglin el sector y ante quién llegue la misma (circulos especializados o no)-. La novedad
de los disefios frente a la novedad exigida a la patente es de caracter mas relativo y limi-
tado y buena prueba de ello es la apreciacion de las ‘divulgaciones inocuas’, que no ‘tor-
pedean’ a la novedad.

Adpviértase, en todo caso, que el nivel de publicidad conectada con la divulgacion
estara en funcidn de los sectores, extension y difusion ante un piiblico general o especia-
lizado, como anticipabamos en las consideraciones genéricas en torno a los requisitos de

289 Dice al art. 54. n° 2 letra d, se consideran incumplimientos contractuales: “la transgresion de la buena
fe contractual, ast como el abuso de confianza en el desemperio del trabajo”.

290 BOE de 29 de marzo de 1995.
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fondo. Asi, de la divulgacion entre dos personas al margen de los circulos de expertos no
puede desprenderse que el disefio haya sido hecho publico, introduciéndose de este modo
una mayor flexibilidad en la nocion de novedad atinente al disefio que la solicitada para
las patentes.

7.2.- La Singularidad

El caracter singular es el otro de los condicionantes solicitados al diseho para acce-
der a su inscripcion registral. La singularidad®' aparece intimamente vinculada al requi-
sito de la novedad, puesto que no se entiende que si el diseho es nuevo, esto es, no es
idéntico ni coincide sus caracteristicas relevantes con los de otros disehos anteriores no
sea o presente, a su vez, caracteres singulares que se derivan de la impresion general*?
distinta de la que producen los disehos anteriores preexistentes. Por todo ello, cabe afir-

291 Conforme al Diccionario del uso del espaiiol, Maria Moliner, Gredos, 2002, p. 1094, se entiende por
singularidad: cualidad de singular, distintivo, particularidad. Segin el Diccionario de la Real Academia
Espariola, singularidad es cualidad de singular, particularidad, distincion o separacion de lo comuin.

292 Para SAIZ GARCIA, Concepcidn. “Requisitos de proteccion de los dibujos y modelos industriales”. Op.
ult. cit. p. 392: “por caracter singular debe entenderse la diferente impresion general que debe suscitar el dibu-
jo o modelo a un usuario informado respecto de la que le produce cualquier otro dibujo o modelo puesto a dis-
posicion del pablico antes de la fecha de presentacion de la solicitud o, si se reivindica prioridad, de la priori-
dad. Discrepo, no obstante, de la opiniéon de quienes entienden que la exigencia de diferencias entre los disefios
existentes implica que ha habido un acto de creacion. Si lo es, no serd, al menos necesariamente, porque el dise-
fio posea caracter singular. El acto de creacion se presupone de la actividad que despliega el autor del disefo y
no de las diferencias objetivas que alcanza su creacion respecto de las previamente existentes. No puede olvi-
darse tampoco que, en todo caso, el autor del dibujo o modelo, si bien nunca dejara de ser autor del mismo, no
tiene por qué coincidir con el titular del derecho sobre el disefio aplicado al producto, aunque se le reconozca
el derecho a ser mencionado como autor en el registro”. Entiende, por su lado: LENCE REIJA, Carmen. La pro-
teccion del diseiio. Op. cit. p. 43, “lo esencial es que se trate de una creacion independiente del autor y, por
tanto, que no haya sido copiada de otra obra o, lo que es lo mismo, que sea original. El origen mismo de la dis-
tincion tiene su fundamento altimo en la categorfa de intereses protegidos por el Derecho de Autor y el Derecho
de la Técnica, el primero esté dictado en interés de los autores y solo se les pide que sean ellos mismos; el segun-
do esta motivado por el interés general y se exige que el inventor aporte algo nuevo a la colectividad”. En simi-
lar linea, STROWEL, A. Droit d’auteur et copyright. Bruxelles: Bruylant, 1993. pp. 407 y ss.

Véase, sobre este condicionante, la interpretacion de la STS. de 12 de marzo de 1996, caso ‘Botella’, ADI,
XVIIL 1997, pp. 412 y ss.; STS. de 18 de abril de 1996, ‘Osezno’, ADI, XVIII, 1997, pp. 414 y ss.; STS. de 22
de octubre de 1997, ‘Botella’, ADI, 1998, pp. 452 y ss; STS. de 17 de diciembre de 1997, ‘Tira de regaliz’, ADI,
1998, pp. 454 y ss; SAP. de Valencia de 21 de abril de 1999, AC 1999, pp. 119 y ss.
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mar que estamos ante dos requisitos cumulativos*® (novedad-singularidad), que al mismo
tiempo son complementarios por el alcance de cada uno de ellos y, que no se comprende
el uno sin el otro. Ahora bien, la diferencia entre ambos condicionantes de acceso a la
tutela registral se sustenta desde una distinta optica*, que se utiliza en su evaluacion. La
novedad debera valorarse desde hechos objetivos y con las pautas que determinen los
sectores especializados del &mbito en cuestion; en cambio, la singularidad se examinara
desde la mirada y los parametros de los usuarios informados.

Dando continuidad a nuestro analisis, si comparamos y valoramos el requisito de la
novedad con respecto a la singularidad, hemos de inferir que la novedad implica una
comparacidn objetiva, casi fotografica entre los disehios confrontados. No obstante, para
determinar el caracter singular hemos de comparar, de manera global, los disefos en
cuanto a similitudes y diferencias entre los mismos. De forma que no basta que los dise-
nos confrontados no difieran en detalles irrelevantes como se disciplina en el art. 6.2 de
la LDI y, por tanto, cumplan con el requisito de la novedad, sino que es necesario que
ademas difieran en cuanto a la impresion global que pueda llevar a cabo un ‘usuario
informado’**. Parece razonable inferir que, si no se exigiera el presupuesto de la singu-

293 Asi se expresa para los dibujos y modelos comunitarios: LLOBREGAT HURTADO, M*. L. “El nuevo
régimen...”. Op. cit. p. 1670:’debemos considerar un acierto el hecho de que el legislador comunitario haya
elaborado un concepto de novedad que contribuya a unificar los criterios de proteccion existentes en los paises
miembros y lo haya complementado con el requisito del ‘caracter singular’, hubiera bastado una simple dife-
rencia para cumplir el requisito de la novedad; por esta razon el legislador considerd oportuno ahnadir el del
caracter singular que deja sin proteccion a los disefios similares que presentan diferencias con los ya existentes,

299

pues se exige acumulativamente (...)"”.

294 SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion de los dibujos y modelos industriales”. Op. cit.
p. 393.

295 Cfr, DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M". “La proteccion juridica del diseho industrial: la novedad y el
caricter singular”. Op. cit. p. 98, declara “imprescindible que el disefio cumpla un segundo requisito para poder
acceder a la tutela que ofrece la Ley: el diseno debe poseer ‘caracter singular’,...presenta incluso mas dificul-
tades que la ‘novedad’ por lo que respecta a su definicion y delimitacion, principalmente porque se trata de un
elemento de marcado caracter subjetivo, puesto que para determinar si existe o no en un supuesto en particular,
entraran en juego connotaciones y valoraciones personales. Ademés, se ha introducido un nuevo pardmetro
valorativo, el ‘usuario informado’, desconocido en nuestro ordenamiento juridico hasta estos momentos”. Cfr.,
SARTI, Davide. La tutela dell’estetica. Op. cit. pp. 100 y 101. HUBMANN. Gewerblicher Rechtsschutz. Op.
cit. pp. 196 y ss. Precisa DI CATALDO, Vicenzo y VANZETTI, Adriano. Manuale di Diritto Industriale. Op.
ult. cit. p. 480: “el segundo requisito de acceso al registro del disefio es definido con la expresion ‘carattere indi-
viduale’, y representa un dato nuevo respecto a la tradicion no solo italiana, sino de toda la Union Europea... el
caracter individual parece coincidir con el caracter distintivo, referido a un usuario informado, y no al consu-
midor medio (que es el sujeto al cual se supedita el caracter distintivo del Derecho del mercado y de la com-
petencia desleal). Asf pues el usuario informado parece capaz de establecer diferencias que se se alejan del con-
sumidor medio, pudiéndose ofrecer caracter individual a formas que no estan dotadas de caracter distintivo”.
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laridad, el amparo del disefio podria eludirse o manipularse facilmente mediante cambios
que son efectuados en el marco de la actuacidon de los imitadores o ‘piratas’.

En nuestra opinion, la dificultad en perfilar ambos requisitos de novedad y singula-
ridad constituyen la verdadera ‘piedra de toque’ del alcance de la nueva LDI espanola,
hasta el punto que si queremos una evaluacidn rigurosa de diferenciacion de unos dise-
fos frente a otros no sdlo podemos deternenos en la novedad, sino que adicionalmente se
requiere de un ‘plus’ que se cifie en torno a la singularidad®®. En consecuencia, creemos
que no podemos escindir un condicionante respecto del otro y, es mas, opinamos que la
singularidad complementa y cualifica en mayor medida el requisito de la novedad. Y esto
es asi porque de poco o nada serviria que un disefio se diferencie de otro anterior en un
gran nimero de detalles (novedad), si la impresion de conjunto es de una gran semejan-
za con aquél. De hecho, -como indicabamos- resulta facil alterar la apariencia de un dise-
flo cambiando muchos de sus detalles, pero manteniendo la misma impresion global.
Luego, la impresion global es lo que, en @ltima instancia, confiere al disefio el valor eco-
ndmico o de diferenciacion.

Subréayese -e insistimos- que un disefo para que tenga caracter singular ha de dife-
rir® en la ‘impresion global’ de otros disefios. Esta valoracion ha de realizarla el ‘usua-

296 Para OTERO LASTRES, J. M. Ibidem. pp. 87 a 89, “debo afirmar que soy de la opinién de que éste es
el Gnico requisito que debe exigirse a los disenos, ya que es el que estd en perfecta consonancia con la esencia
de esta figura y con el fundamento de su proteccion... el disefo es, en principio, el propio acto de creacion el
que justifica la proteccion que confiere el ordenamiento juridico. Pero el acto de creacion, que es absolutamente
necesario, es por si solo insuficiente... la nueva creacion, ha de enriquecer el patrimonio de las formas estéticas
aplicadas a los productos”. Agrega, “el requisito del caricter singular absorbe, si se permite la expresion, una
gran parte del contenido de aquel requisito. En efecto, si se afirma que un determinado disefio posee caracter
singular, se esta diciendo que difiere en su impresion general de todos los disehos hechos ptblicos con ante-
rioridad. Por lo tanto, salvo que en la comparacion para determinar el caracter singular se tenga en cuenta el
propio disefo solicitado, reconocer a un disefo caracter singular significa que no se ha divulgado ningtn otro,
ni idéntico ni que difiera en detalles irrelevantes (... )”.

297 Acierta el Prof. OTERO LASTRES, J. M. “Concepto de disefio y requisitos de proteccion en la nueva
Ley 20/2003”. Op. cit. pp. 75 y 76, al decir que “el efecto o sensacion que ha de producir en el 4nimo la vision
global del diseno es que tal disehio ‘difiera’ de la impresion general que produzca cualquier otro diseho ante-
rior. Ni la Directiva ni la Ley 20/2003 determinan qué se entiende por ‘diferir’. La clave del requisito del carac-
ter singular reside, por tanto, en la interpretacion que se dé al concepto de la “diferenciacion’. Gramaticalmente,
‘diferenciar’ significa ‘diferir’, distinguirse una cosa de otra: por el diferir se entiende ‘distinguirse una cosa de
otra’; por ‘diferir’ se entiende ‘distinguirse una cosa de otra o ser diferente y de distintas o contrarias cualida-
des’; y ‘distinguir’ quiere decir ‘manifestar, declarar la diferencia que hay entre una cosa y otra con la cual se
puede confundir’. Desde la Optica de su significacion gramatical, es indiscutible que tanto el legislador comu-
nitario como el espaiol exigen que entre los disefios comparados exista una diferencia en cuanto a la impresion
general o de conjunto que producen tales disefios”.
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rio informado’**®, como poseedor de criterios adecuados o idoneos derivados de las expe-
riencias que éstos detentan en materia de disefio y, que en funcidn de los casos, podra o
no alcanzar el grado o nivel propio de un especialista, experto o perito de la materia.

Sin perjuicio del examen pormenorizado infra desde una perspectiva legal (arts. 7
LDI, art. 5 DCE y 6 RCE), hemos de anticipar -ahora- dentro de esta vision genérica de
la caracteristica de singularidad®’, que tres son los pilares sobre los que ésta se asienta, a
saber: en primer término, la obtencion de una impresion general diferente del disefo res-
pecto a otros anteriores; en segundo término, la valoracion de esa impresion que ha de
diferenciarse o distinguirse de otros disefios anteriores por parte de un consumidor natu-
ral, pero informado. Y, por Gltimo, que el diseho haya sido efectuado teniendo en consi-
deracion el grado de libertad del autor en su elaboracion.

Observemos -con obligada brevedad por el momento-, la mecéanica de operatividad
de estos tres nicleos referenciados. El disefio industrial presenta caracter singular cuan-
do suscita una impresion general diferente en su configuracion o estructura frente a otro
disefio para un hombre del oficio o un consumidor en funcidén del ambito en que nos

298 Sobre esta nueva figura, LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del diserio. Op. cit. pp. 46 y 46, inter-
preta: “la explicacion oficial de la Directiva proporciona ciertas pautas: los ‘usuarios informados’ pueden ser
los destinatarios tltimos del producto, aunque no siempre sera asi. Por ejemplo, si el disefio corresponde a una
pieza mecanica que solo se usara a efectos de reparacion, el usuario informado seréd la persona encargada de
hacer la reparacion. Cuanto mayor sea la complejidad del disefio mas nivel de conocimientos habréan de exigir-
se al ‘usuario informado’”. Explica su devenir relacionandolo con la singularidad competitiva: DOMINGUEZ
PEREZ, Eva. M*. “La proteccion juridica del disefio industrial: la novedad y el caracter singular”. Op. cit. pp.
98 y 99: “la figura del usuario informado goza de gran tradicion, doctrinal y jurisprudencial en determinacion
del juicio de lealtad de una concreta actuacion competitiva, asi por ejemplo, la imitacion, exige como requisi-
to previo la concurrencia del ‘caracter singular’ en las prestaciones y/o iniciativas imitadas. En este sector juri-
dico, més que de ‘caracter singular’, se habla mas precisamente de ‘singularidad competitiva’ (wettbewlicher
Eigenart), para hacer referencia a la pecualiaridad concurrencial de una prestacion, al poseer elementos que la
diferencian de otras similares en el trafico; de esta forma, el elemento del producto que posee singularidad com-
petitiva, lo individualiza, distinguiéndolo de otros de su especie en el mercado. Por ello, al poseer el producto
tal elemento que lo individualiza, los consumidores terminan finalmente por identificar el producto por tal ele-
mento, asignando a todos los productos dotados de él, un mismo y Gnico origen empresarial”.

299 Cfr., la Sentencia del BGH de 19 de junio de 1974, WRP, 1976, p. 370, referida a la singularidad com-
petitiva; al respecto: DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M®. “La proteccion juridica del disefio industrial: la novedad
y el caracter singular”. Op. cit. p. 99, “el asunto Oval-puderdose (Sentencia del BGH de 19 de junio de 1974,
WRP, 1976), los elementos mediante los que se podra alcanzar singularidad competitiva son muy variados: la
forma de un producto, su envase o envoltorio, el efecto estético que produce el material con el que se ha con-
feccionado un producto, la estructura externa de un producto, el timbre de un instrumento musical, incluso las
obras publicitarias, las creaciones de moda, las caracteristicas técnicas de un producto, o incluso una combina-
cion de varios elementos pueden ser medios para lograr singularidad competitiva”.
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movamos. De suerte que un simple cambio, como podria ser la variacion de sus dimen-
siones, no se apreciard como un disefo diferente y no se puede ofrecer amparo al que lo
ha creado y, de este modo, se evita, a su vez, la competencia desleal, -tramite actos de
imitacion servil o aprovechamiento de la reputacion ajena-, beneficiando, en definitiva, a
los consumidores al no inducirles a confusion al comprar el producto.

La singularidad no se basa tanto en la variacion o combinacion de elementos con-
cretos como en la diferente ‘impresion general” que en su conjunto produce en el pabli-
co informado o en terminologia legal ‘usuario informado”. El ‘usuario informado’ ha de
apreciar que se halla ante un disefo diferenciado de lo hasta ahora conocido por él. Claro
que el calificar al usuario conlleva que éste no sea un mero consumidor o usuario*; ni
que decir tiene que hay determinados ambitos y sectores de actuacidon en los que se
requieren disefos industriales técnicos o sofisticados a los cuales el consumidor medio o
estandar no llega y no podria captar las diferencias, por el contrario, de como lo harfa un
usuario informado o un experto en la materia. No resulta extraio que las dudas interpre-
tativas en torno a esta figura se centrara en saber si es suficiente en el proceso de eva-
luacion con el informe de un consumidor, que como tal conoce las formas en que se pre-
sentan esos productos en el mercado, pero sin el nivel de formacion y precision que
caracteriza al especialista®', aunque —reiteramos- que esto dependera y estara en funcion
de la complejidad del disefo y del sector en que nos situemos.

300 Dice en comparacion con la patente: LLOBREGAT HURTADO, M*. L. El nuevo régimen...”. Op. cit.
p. 1671: “en el otro extremo nos hubiéramos encontrado con los expertos en disefio, que contempla el art. 8 de
nuestra Ley de Patentes (‘experto en la materia’); sin embargo, el legislador ha elegido un nuevo personaje acer-
tado, a mi juicio, el ‘usuario informado’, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto protegible y la posibilidad
de ser valoradas por esta nueva categoria, aunque sin duda, como todo nuevo concepto, obligaré a la jurispru-
dencia a pronunciarse sobre las personas que lo integran”. Por su lado, CASADO CERVINO, A. y BLANCO
JIMENEZ, A. El diseiio comunitario: una aproximacion. Op. cit. pp. 41 y 42, afirman que “el diseho debe pro-
ducir una impresion general diferente, alejandose de forma significativa de los dibujos o modelos divulgados o
hechos piblicos por otros medios con efectos dentro de la Comunidad. Y su apariencia distinta ha de poder ser
apreciada especificamente por los usuarios informados. La referencia a los ‘usuarios informados’ introduce una
nueva matizacion. En efecto, no se trata de la impresion que produzca el disefio en cualquier consumidor, sino
de lo que genere en usuarios especificos. Esto es, aquellos que poseen un cierto nivel de conocimiento acerca
de los dibujos o modelos publicados en el sector antes de la fecha de referencia (estado de la técnica), sin ser
especialista en disefio. Seglin el tipo de dibujo o modelo, puede tratarse del consumidor final o bien encontrar-
se a un nivel intermedio entre éste y el disefiador profesional (por ejemplo, un decorador que por su profesion
conozca el mobiliario existente en el mercado)”. OTERO LASTRES, J. M. “Concepto de diseho y requisitos
de proteccion en la nueva Ley 20/2003”. Op. cit. p. 77.

301 PELLISE CAPELL, Jaume. “Sobre la delimitacion negativa del diseho comunitario”. Op. cit. pp. 230 y
231.
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A la luz de todo lo expresado y en coherencia con lo ya apuntado, somos de la cre-
encia no so6lo de que la singularidad es conveniente y complementaria de la novedad, sino
ademas cabe afirmar que la condicion de singularidad es incluso mas certera*” que la
novedad, puesto que los disefios han de presentar unas diferencias cualificadas frente a
los ya divulgados. Este requisito darfa respuesta a aquellas industrias y sectores europe-
os que precisan de un amparo para sus disefios mas amplio y completo que la sola posi-
bilidad de defenderse ante las reproducciones idénticas y que, a su vez, les compensen
sus esfuerzos creativos y sus inversiones. Esto significa que la novedad como criterio
tnico no se consideraria suficiente para tutelar un dibujo o modelo, sino que es el carac-
ter singular la condicidén adicional, pero decisiva, para obtener dicha proteccion®”.
Incluso, -yendo mas alla en el analisis-, si partimos del dato de que el disefio presenta
carécter singular, éste cabalmente resultara ser nuevo y puede inferirse que la singulari-
dad sea una condicion mas ajustada que la novedad, ya que requiere del diseho una dis-
tincion frente a los ya divulgados®.

Junto a los parametros anteriormente expuestos y enlazados a la singularidad, cabe
agregar que también se plantean incertidumbres interpretativas con relacion a la nota de
originalidad propia de la configuracion de la propiedad intelectual. Asi, en algunos orde-
namientos, de caracter internacional inclusive, se intenta identificar singularidad con ori-

302 Seglin demuestran CASADO CERVINO, A. y BLANCO JIMENEZ, A. El disefio comunitario: una
aproximacion. Op. cit. pp. 42 y 43, “el conjunto de dibujos o modelos publicados con anterioridad a la fecha
de referencia relevantes a la hora de valorar el dibujo o modelo, no es el mismo cuando se trata de determinar
su novedad que cuando se trata de establecer su carcter singular. La novedad requiere que no existan idénti-
cos dibujos o modelos publicados o conocidos antes de esa fecha en la Comunidad. Pero el caracter singular
extiende la exclusion a los que produzcan una impresion general en los usuarios informados igual o semejante
a los publicados o conocidos en la Comunidad hasta la mencionada fecha. La novedad implica un analisis de
los elementos especificos del diseno, que han de diferenciarse significativamente de las caracteristicas de otros
dibujos o0 modelos divulgados antes de la fecha establecida. Pero para determinar su singularidad es necesario
evaluar las semejanzas de ese disefio tomado en su totalidad con otros dibujos o modelos, respecto a los cuales
ha de producir una impresion distinta, y no necesariamente mejor desde el punto de vista estético. Asi, aun cuan-
do el diseho tenga caracteristicas objetivas similares a otros ya conocidos, nada impide que sea protegido como
dibujo o modelo comunitario si su aspecto general produce una impresion diferente de los anteriores a los usua-
rios informados”.

303 Mas en BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El diseiio comunitario. Op. ult. cit. pp. 44
y 45. BAUMBACH, A. y HEFERMHL, W. Wettbewerbsrecht. 13". Edic. Munich: Beck, 1999. pp. 710 y ss. DE
LA CUESTA RUTE, J. M. “Supuestos de competencia desleal por confusion, imitacion y aprovechamiento de
la regulacion ajena”. En La regulacion contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991.
Jornadas organizadas por la Camara de Comercio e Industria de Madrid. Madrid, 1992. pp. 35 a 50.

304 Cfr, CASADO CERVINO, A. y BLANCO JIMENEZ, A. El disefio comunitario. Op. cit. p. 43.
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ginalidad*. Sin embargo, somos del parecer de que el requisito de la originalidad™ del
disefo industrial no puede ser entendido ni en su comprension ni en su tenor semejante
al caracter creativo originario de las obras de autor, donde se trasluce el concepto de ori-
ginalidad en sentido subjetivo, que reposa en el esfuerzo personal del autor del diseho,
por cuanto que no debe limitarse a una mera copia. En esta articulacion, no pueden equi-
pararse la singularidad del disefio con la originalidad impresa del autor en las obras de
arte.

Otra cosa es que la singularidad pueda relacionarse con la originalidad del disefio, es

305 En el Derecho norteamericano se equipara singularidad a originalidad, y asi dicen HUDIS, J. y SIG-
NORE, Ph. “Protection of Industrial Designs in the United States”. Op. ult. cit. p. 257, “the originality require-
ment bars issuance of a design patent for a design derived from any source or person other than the individuals
named as inventors. This excludes from patentability any simulation of known objects, persons or naturally ocu-
rring forms. On the other hand, a design can be original even if it is the result of a ‘reassembling or regrouping
of familiar forms and decorations ™.

306 LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del disefio. Op. cit. p. 47, puntualiza que “el art.213 de la CDPA
britanica exige que sea ‘original’, entendiendo por originalidad que el disefo no sea ‘conmtnmente usado’ (not
commonplace) en el sector de que se trate. En la sentencia de 11 de noviembre de 1996, que resolvid el caso
Ocular Sciences, el Juez Laddie definid commonplace como ‘vulgar, trivial, estereotipado o que no causa espe-
cial impresion’. En otras legislaciones se observan requisitos similares. Asi, la GeschmMG alemana exige ori-
ginalidad y la jurisprudencia del BGH ha elaborado la nocion de ‘singularidad competitiva’ o ‘peculiaridad con-
currencial’ como requisito para otorgar proteccion a las creaciones de la moda a través de la clausula general
prevista en el art. 1 de la Ley de Competencia Desleal (UWG)”. En el Derecho comunitario comenta, entre
otros, SARTI, Davide. La tutela dell’estetica del prodotto industriale. Op. ult. cit. pp. 98 y 99: “la jurispruden-
cia contempla la valoracion de la originalidad de la innovacion estética en términos demasiado benévolos y acu-
den a formulas tautoldgicas e insignificantes segiin el modelo ha de plantear un caracter creativo”. A su vez, en
AA.VV. Diritto Industriale. Propieta Intellettuale e concorrenza. Op. ult. cit. p. 281: “opera nella nuova disci-
plina il temperamento della ‘crowded art’ in forza del quale, nel valutare il carattere individuale del disegno o
modello occorre tener conto del margine di liberta di cui 1’autore beneficia”. MUSKER, David. Community
design law. Op. cit. pp. 28 y ss.

Se precisa respecto a la concurrencia de la originalidad en la Cour de Paris (4°. Chambre B), 15 de diciem-
bre de 2000, Sté GAP, France c. Mme. Agneés Troublé dite Agnés B et autres, num. 1, Annales de la Propiété
industrielle, artistique et littéraire, 2001, p. 125, “le modele invoque présentait une originalité marquée résul-
tant de la réunion en un ensemble d’éléments connus séparément, dont certains n’avaient jamais été associés,
comme par exemple une forme simple et souple, et réalisée dans des matieres habituellement utilisées pour les
vetements de sport, associée a une fermeture sur le devant par boutons pression en ligne serrée dont 1’aspect
couture est souligné par le revétement de nacre... Un modele est protégeable dans son ensemble quelle que soit
I’utilisation qui en est faite, la matiere ou la taille... “. Sobre el particular, véase ademas la Cour de Cassation
(Chambre Com.), 17 de julio de 2001, St¢ Graines Gondian c. Sté Plan SPG, nim. 3, Annales de la Propiété
industrielle, artistique et littéraire, 2001, pp. 375 y ss., “le modele constituait une oeuvre originale représentant
un choix arbitraire non dicté par les nécessités de la technique et représentant I’empreinte de la personnalité de
son auteur”.
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decir, estar ante una creacion original. En esta linea, existen dos tipos de originalidad, la
subjetiva y la objetiva. Es subjetivamente original cualquier creacion realizada en forma
independiente. Se dice que una obra es original cuando tiene origen en una persona y es
expresion de su personalidad, talento o inventiva*”. Por otro lado, la originalidad objeti-
va de una creacion es la que posibilita diferenciar esa creacion de las demaés. Este tipo de
originalidad es la que se asimila y acerca a la nocidn de “caracter singular” demandada
al disefo.

Téngase presente que la originalidad objetiva no es un aspecto de la configuracion
del concepto o la nocidn de diseno industrial, sino que es -como minimo- un condicio-
nante o presupuesto de fondo para su tutela legal.

Para terminar con otro de los pilares configuradores del alcance de la singularidad, -
ilustrado en el grado de libertad del autor en la creacidn de su disefio-, encuentra su razon
de ser en establecer la diferenciacion de esa aportacidon teniendo en cuenta el avance y
desarrollo del estado de la técnica en el ambito o sector al que pertenezca. Hemos de con-
siderar que cuando la creacion del autor se vea limitada por los aspectos funcionales del
disefo, pequefios cambios o detalles en su apariencia pueden ser suficientes para que el
usuario informado®® obtenga del mismo una impresion general diferente*” o, a la inver-
sa. En coherencia con lo precedente, el grado de libertad del autor’ sirve como limite
interpretativo y pauta de elaboracion para el disefiador, a tal efecto, cuantas mayores sean

307 Cfr, RODRIGUEZ TAPIA, J. M. y BONDIA ROMAN, F. Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual. Madrid: Civitas, 1997. pp. 55 y ss.

308 Entiende sobre este evaluador: DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M*. “La proteccion juridica del diseho
industrial”. Op. cit. p. 102, “el usuario informado debe reunir dos circunstancias: de una parte, debe tratarse de
un consumidor o usuario del producto, con independencia de la posicion que ocupe en la cadena de distribu-
cion del producto. De otra parte, esa persona debe estar informada, esto es, debe disponer de informacion sobre
diseno al estilo del experto. Asi las cosas, si el usuario informado, que inicialmente se prevefa como un térmi-
no medio entre el consumidor medio y el experto en diseio, debe reunir las dos caracteristicas mencionadas,
parece dificil encontrar personas que cumplan ambas circunstancias, salvo en el supuesto de que se trate de pro-
ductos muy especificos y que no sean de consumo diario (asf, joyas, aparatos técnicos profesionales): en estos
casos, el consumidor ya no serfa ‘consumidor medio’, sino usuario informado, al ser consumidor del producto,
y ademas poseer un nivel de conocimientos sobre disefio al estilo del experto”.

309 Explica DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M. “La proteccion juridica del disefo industrial: la novedad y el
caracter singular”. Op. cit. pp. 100 y 102: “la impresion general se vincula inicamente con el efecto visual, no
debe reducirse, sin embargo, a la individualizacion lograda solamente mediante el sentido de la vista, sino que
la ‘impresion general’ puede lograrse mediante otros sentidos, como el tacto o el oido (...)".

310 Vid., sobre este extremo, LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del diserio. Op. cit. p. 47.
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las implicaciones técnicas de un disefio, menor sera la libertad creativa del disefiador para
concebirlo. Aunque se habra de observar siempre la forma necesaria del producto, si bien
constituye una frontera o freno mas que relevante a la actividad creadora del disehador,
pero no suele ser la Gnica, pues éste en la realidad del trafico comercial y por imperati-
vos del mercado debe obedecer a otras 6rdenes puramente comerciales, como por ejem-
plo, las instrucciones de la empresa para que trabaja —si las hay- o las apetencias y gus-
tos de los consumidores, entre otras limitaciones en orden a la creacidon de un diseno.

Realizadas estas observaciones, con caracter genérico, en torno a la singularidad,
descendamos -seguidamente- a profundizar sobre las mismas.

7.2. A) Los Antecedentes

La singularidad como presupuesto exigible para proteger los dibujos y modelos
industriales no aparece expresada o recogida dentro de la propiedad industrial hasta su
reconocimiento en el ambito del Derecho comunitario. El acercamiento a dicho condi-
cionante se deriva de equiparar singularidad a originalidad mas arraigada en el Derecho
de autor. El Convenio de Berna para la proteccion de las Obras literarias y artisticas de 9
de septiembre de 1886, con sus diferentes versiones, en su art. 2, parrafo 3° habla de
“estardn protegidas como obras originales”, siendo la originalidad® la nocidn a tener
presente ligada a la singularidad.

Como puede inferirse, aqui la originalidad ha de entenderse en su acepcion objetiva
en cuanto que en la creacion de un diseho se trasluce el quehacer del autor. Pero, sin olvi-
dar que la originalidad se relaciona méas con el Derecho de autor que con el Derecho de
la propiedad industrial.

311 La jurisprudencia francesa en aplicacion de la Ley de 1909, reiteraba de modo constante que para bene-
ficiarse de las disposiciones de la Ley sobre dibujos y modelos, el correspondiente dibujo o modelo debia ser,
ademas de nuevo, original. La originalidad es, pues, un requisito de caracter jurisprudencial que debia concu-
rrir en un dibujo o modelo para que pueda ser protegido por la Ley. Asi la jurisprudencia venia a entender que
un dibujo o modelo era original si era el resultado del trabajo y del esfuerzo personal de su autor. Cfr., sobre
este particular, la ilustracion del Prof. OTERO LASTRES. Op. cit. pp. 261 y 264, que explica que “el concep-
to de originalidad formulado por la jurisprudencia francesa en materia de dibujos y modelos coincide sustan-
cialmente con el concepto de originalidad vigente en el Derecho de autor, como los dibujos o modelos indus-
triales han de ser fruto de un esfuerzo intelectual de su autor, han de consistir en la expresion personal de una
vision o -més simplemente- han de ser originales”.

153



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

En nuestro EPI’"* no se consideraba la nota de singularidad como requisito atribuible
a los dibujos y modelos industriales, recordemos aqui que el art. 166 solo alude a la nove-
dad, propiedad y utilidad como condicionantes, sin mas afadidos. De ahi que para una
comprension mas acabada de que sea ‘singularidad’ hemos de acercarnos a lo decretado
en textos normativos mas recientes en el tiempo y a su interpretacion. Téngase presente,
sin embargo, el pronunciamiento de la SAP. de Asturias nim. 168/2001, de 26 de marzo
de 2001 (AC 2001/639)**, en su Fundamento Juridico Tercero, decreta: “en cuanto a la
forma en que ha de efectuarse esa valoracidon del dibujo y su comparacion con el que al
mismo se enfrenta (...) tiene declarado la jurisprudencia del TS [sentencias de 14 de abril
de 1986 (RJ 1986/1850); 2 de abril de 1990 (RJ 1990/2685), y 20 de noviembre de 1994]
que la misma ha de hacerse atendiendo no a las semejanzas e identidades entre elemen-

312 Podemos encontrar antecedentes de la singularidad bajo el EPI al requerir la concurrencia de expertos
que indentifiquen o particularicen el dibujo o modelo industrial, véase, STS. de 26 de enero de 2006 (RA 452),
al precisar que “no obsta a ella la eventual aplicacion del art. 6 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
de Invencién y Modelos de Utilidad que utiliza el factor “estado de la técnica” como elemento de juicio a par-
tir del cual decidir si una invencion es nueva o no, pues para resolver acerca de la concurrencia de tal factor son
imprescindibles los informes técnicos inexistentes en este caso”. Otro precedente de la utilizacion de la eva-
luacion de expertos equiparable al juicio comparativo que conforma la singularidad lo hallamos en la Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nim. 1459, de 20 de diciembre de 2003 (JUR 2003/145099), en su
Fundamento Juridico Segundo al relatar “(...) de forma reiterada ha venido recogiendo la jurisprudencia del
Tribunal Supremo al abordar la cuestion relativa a la proteccion registral de los modelos industriales, que cabe
sintetizar en la necesidad de evitar que puedan acceder al Registro aquellos que, sin ser en todo idénticos a los
ya registrados, tengan un grado de semejanza o similitud tal que puedan inducir a error o confusion en el mer-
cado, al no diferenciarse sus estructuras basicas, teniendo presente que el hecho de existir en el modelo solici-
tado elementos integrantes de otros preferentes no impide su inscripcién siempre que se advierta en efecto algu-
na innovacion, con el fin de impedir el anquilosamiento y la falta de estimulo al disefo industrial, con el con-
siguiente estancamiento del progreso técnico. Tomando estas pautas generales, se hace patente por tanto la tras-
cendencia que en esta materia tiene la valoracion técnica de las caracteristicas de los modelos enfrentados, des-
tacandose asf la importancia de los dictimenes periciales que, pronunciandose sobre los puntos controvertidos,
permitan una resolucién que con dicha base aplique adecuadamente las normas de Propiedad Industrial y la doc-
trina desarrollada por la jurisprudencia en torno a ellas (...) En dicho dictamen se concluye que los modelos
enfrentados presentan una estructura y una configuracion semejantes. Y dicha conclusion esta precedida de un
andlisis comparativo de las caracteristicas estructurales de ambos modelos: planta eliptica; tramo central con
areas laterales de igual configuracién y ubicados en la misma posicion (...) Este andlisis realizado zona por
zona evidencia que el disefo solicitado se encuentra anticipado en sus rasgos fundamentales por el modelo opo-
nente, sin que tal anticipacion pueda obviarse con base en los argumentos esgrimidos en la demanda (...)".

313 Se viene a anadir en dicho pronunciamiento que “el art. 182 del Estatuto, este concepto de novedad ha
de venir referido a la originalidad, esto es que ademas de no ser copia o imitacion de creaciones formales pre-
viamente existentes suponga la aportacion de elementos que individualicen y definan el modelo; en definitiva,
el requisito de novedad lleva consigo la nota de lo que no es conocido ni existia antes. No en vano el dibujo
industrial lo que pretende es facilitar la penetracion en el mercado de los productos a los que se incorpora gra-
cias a que produce un efecto estético, que se basa en la apreciacion de la forma por el potencial consumidor”.
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tos graficos aislados, sino en funcion de todos los datos, con vision de conjunto, esto es
desde la totalidad de los elementos del dibujo confrontado, sin descomponer su unidad
grafica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales, debiendo seguir-

se las pautas del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales, con arreglo a

la sana critica, o al buen sentido, como sentido com@in y no técnico (...) existe una sus-
tancial identidad entre ambos dibujos que hace que las diferencias no sean perceptibles

por el consumidor medio, lo que lleva a concluir que son de identidad ya que inducen a
una absoluta confusion en el mercado impidiendo su convivencia al constituir un apro-
vechamiento del crédito ajeno”(el subrayado es de nuestra autoria); pudiendo deducirse
del pronunciamiento que ya se consideraba la singularidad, en la practica, aunque dicho
condicionante no estuviese positivizado legalmente.

7.2.B) Derecho Comunitario

Hemos de iniciar este punto con lo disciplinado en los apartados 1 y 2, del art. 5 de la
DCE, donde se conceptiia la singularidad de la siguiente manera: “1. Se considerara que un
dibujo o modelo posee caracter singular cuando la impresion general que produzca en un
usuario informado difiera de la impresion general producida en dicho usuario por cualquier
otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposicion del piblico antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de
prioridad. 2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no caracter singular, se tendra en
cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo™.

Matizar aqui que en la version definitiva del art. 5 se ha eliminado el término “nota-
blemente” que seguia al verbo “difiera”. La explicacion de esta modificacion se encuen-
tra en querer ampliar el horizonte de defensa de los dibujos y modelos industriales. Lo
cual significa que al mitigarse el requisito de ‘caracter singular’, aumentaré el nimero de
disehos que tengan acceso a la tutela. Aunque esto plantea la duda de si es mejor una figu-
ra juridica fragil a cuya proteccion se puede acceder facilmente, o un dibujo o modelo
riguroso que no permita a tantos acogerse a su proteccion.

En lineas generales, podemos decir que en la Directiva 98/71/CE, la valoracion de la

singularidad*" se basa en si la impresion general producida a un usuario informado que

314 Opina PEROT-MOREL, Marie Angele. “La propuesta de Reglamento comunitario sobre dibujos y
modelos industriales”. Op. cit. p. 267: “si bien se comprende la filosoffa, es de temer que esta nocion bastante
sutil, sea en definitiva, un tanto molesta en la practica”.
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examine el dibujo o modelo difiere o se distingue claramente de la producida por el acer-
vo 0 ‘corpus’ existente de dibujos o modelos, habida cuenta de la naturaleza del produc-
to al que se aplica o incorpora el dibujo o modelo y, concretamente, del sector industrial
al que éste pertenezca y del grado de libertad del autor a la hora de desarrollarlo.

Lo relevante de este condicionante de contenido o fondo del disefio viene proporcio-
nado por el papel asignado a la figura del “usuario informado”. Su tarea es semejante al
del “experto en la materia” de patentes y de modelos de utilidad. Pero no desconocemos
que su contorno es muy distinto, puesto que no se estd hablando de un experto o profe-
sional, sino de un usuario, esto es, de un consumidor o usuario final, tal y como ya hemos
anticipado en las consideraciones genéricas.

Es mas, por ser un usuario tampoco puede equipararse a los sujetos integrantes de los
circulos especializados a los que alude el art. 6.1°"° de la DCE para delimitar la novedad,
por cuanto que a los circulos especializados no tiene por qué pertenecer un usuario. Debe
puntualizarse, a su vez, que no se refiere a cualquier usuario final, sino a un “usuario
informado”, lo cual implica que se trata de un usuario con un elevado nivel de conoci-
mientos en lo que concierne a los dibujos y modelos puestos a disposicion del pablico en
un determinado sector economico.

Sea como fuere, la DCE no alcanza a perfilar ni el alcance ni tampoco el ambito terri-
torial al que debe referirse la informacidon que posee ese “usuario informado’*. En esta

315 El art. 6 de la DCE es el encargado de establecer qué se entiende por divulgacion. “I. A efectos de la
aplicacion de los articulos 4y 5 se considerard que un dibujo o modelo ha sido puesto a disposicion del publi-
co si se ha publicado con posterioridad a su inscripcion en el registro o de algiin otro modo, o si se ha expues-
to, wmerctallzudo 4 dlvulgado de ulgun otro modo salvo en el caso de que esto.s hechos no havan podido ser

trate, que operen en la Comunidad, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o, si se reivin-
dica prioridad, antes de la fecha de prioridad. No obstante, no se considerard que el dibujo o modelo ha sido
puesto a disposicion del piblico por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tdci-
tas o expresas de confidencialidad. 2. La divulgacion no se tendrd en consideracion a efectos de la aplicacion
de los articulos 4 'y 5 si un dibujo o modelo para el que se solicite proteccion en el marco de un derecho sobre
un dibujo o modelo registrado de un Estado Miembro ha sido puesto a disposicion del publico: a) por el autor,
su causahabiente o un tercero como consecuencia de la informacion facilitada o la propia iniciativa del autor
o su causahabiente; y b) durante el periodo de doce meses que preceda a la fecha de presentacion de la soli-
citud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad. 3. También serd de aplicacion en el apartado 2 si el
dibujo 0 modelo se ha puesto a disposicion del piiblico como consecuencia de una conducta abusiva en rela-
cion con el autor o su causahabiente”.

316 Tampoco se delimita para el RCE al decir de BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El
disefio comunitario. Op. ult. cit. pp. 43 y 44: “el Reglamento no especifica el mbito territorial al que debe refe-
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cuestion, cabria optar por un “usuario informado” sobre el conjunto de dibujos o mode-
los del sector de que se trate puestos a disposicion del piblico en el territorio de cada
Estado Miembro o por la figura de un usuario informado sobre el conjunto de dibujos o
modelos pertenecientes al sector de que se trate pero en toda la Comunidad. Cualquiera
de las dos alternativas podria defenderse, pero teniendo en cuenta el apartado 1 del art. 6,
tal vez seria mas conveniente abogar por la opcion del usuario informado a nivel comu-
nitario.

Hay que tener en cuenta que un dibujo o modelo retine este requisito cuando origina
en ese usuario informado una impresion general distinta de la que produce cualquier otro
dibujo o modelo puesto a disposicion del ptiblico con anterioridad. La disciplina que ofre-
ce la DCE sobre este requisito ofrece dos reglas importantes para apreciar si el mismo
concurre o no en un dibujo o modelo. Por un lado, hay que valorar la impresion general
que origina el dibujo o modelo, lo cual parece comportar que no deben efectuarse anali-
sis comparativos de detalle. De otro lado, hay que estimar y retener el grado de libertad
del autor a la hora de crear el dibujo o modelo, lo cual suscita el ponderar el grado de
imparcialidad o desapejo que ha logrado el autor con respecto al conjunto de las creacio-
nes existentes en el correspondiente sector de actividad.

Es remarcable que al exigir como requisito de defensa que el dibujo o modelo difie-
ra en su impresion general de cualquier otro hecho ptiblico con anterioridad, es evidente
que se esta condicionando la proteccion a la existencia de un acto de “creacion”. Quiere
decirse con ello que ha de existir una creacion porque el disefio solicitado tiene que ser
diferente en su impresion general a los anteriormente conocidos y la propia condicion de
ser distinto supone que ha existido creacion.

Adicionalmente, se ha de considerar que con las nuevas y diferentes formas se pre-
tende aportar o enriquecer el patrimonio de las creaciones estéticas aplicadas a los pro-
ductos, siendo asi que si dicho disefio tiene “caracter singular” supone el ingreso de una
nueva forma en dicho patrimonio.

rirse la informacion que posee el usuario, cabe entender que su conocimiento ha de comprender el conjunto de
dibujos o modelos existentes, o con efectos, a nivel comunitario en el sector de que se trate”. SAIZ GARCIA,
Concepcion. “Requisitos de proteccion”. Op. ult. cit. p. 395: “desde una perspectiva teleoldgica de la protec-
cion especifica del disefo, resultaria menos criticable la eleccion del consumidor medio como punto de refe-
rencia para apreciar este requisito de proteccion”.
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Por ltimo, y en interpretacion de la DCE sobre el caracter singular del dibujo o
modelo, cabe puntualizar que la exigencia de la singularidad atrae hacia s{ una gran parte
del contenido del requisito de la novedad, tal y como adelantabamos. En efecto, si se afir-
ma que un determinado dibujo o modelo posee caracter singular, se esta diciendo que
difiere en su impresion general de todos los dibujos o modelos hechos ptiblicos con ante-
rioridad. Por lo tanto, reconocer a un dibujo o modelo caracter singular significa que no
se ha hecho publico ningin otro ni idéntico ni que difiera en detalles irrelevantes.
Insistimos -otra vez aqui- que el requisito de caracter singular supone un ‘plus’ cualifi-
cado a la novedad y, por ende, somos de la opinion que han de concurrir ambos requisi-
tos tanto la novedad como la singularidad para proporcionar una mayor solidez de cons-
titucidn y facilitar de esta manera su registro.

Desde otra vertiente legislativa, el caracter singular viene disciplinado por el art. 6*7
del RCE. Aqui, el caracter singular se dara cuando la impresion general que produzca en
un usuario informado®® difiera de la impresion general producida en dicho usuario por
cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposicidon del ptblico antes de
la fecha de presentacion de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de
la fecha de prioridad en caso del dibujo o modelo registrado. Por el contrario, si se trata
de un dibujo o modelo no registrado, antes de su publicacion por primera vez.

El RCE no viene a darnos unos criterios nuevos o agregados en torno a la concep-
cion de la singularidad, sino que se basa en los ya comentados por la DCE y que, con pos-

317 Prescribe el art. 6: “1. Se considerard que un dibujo o modelo posee cardcter singular cuando la impre-
sion general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresion general producida por cualquier
otro dibujo o modelo que haya sido hecho publico.

a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del dia en que el dibujo o modelo cuya
proteccion se solicita haya sido hecho publico por primera vez.

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

2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no cardcter singular se tendria en cuenta el grado de liber-
tad del autor al desarrollarlo”.Cfr., al respecto: PLAZA PENADES, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y
modelos comunitarios”. Op. cit. p. 178.

318 Este usuario podria ser el consumidor en lugar del especialista, asi se pronuncia SAIZ GARCIA,
Concepcion. “Requisitos de proteccion”. Op. cit. p. 199, explica que debiera ser el consumidor el examinador:
“si uno de los propositos perseguidos mediante la introduccion del caracter singular dentro de los presupuestos
generales de proteccion del diseho industrial es evitar que el pablico elija por error otros productos de la misma
naturaleza, lo 16gico serfa que el criterio que sirviera de referencia para determinar si se confunden unos y otros,
fuera el del consumidor medio, toda vez que el especialista dificilmente incurrira en este tipo de equivocacio-
nes dado su amplio conocimiento de la estética de ese tipo de productos”.
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terioridad, acogera nuestra LDI. Y esto es asi porque del tenor tanto del RCE como de la
DCE ofrecen como referente a los usuarios informados para poder determinar el requisi-
to de la singularidad del disefio, tramite la impresion general que se deriva del dibujo o
modelo comunitario, que ha de ponderar no el consumidor medio, sino un sujeto cualifi-
cado, el usuario informado.

Hemos de entender por usuario informado, -reiterando reflexiones ya expuestas-
aquel sujeto que variara en funcion del sector economico o de mercado en que ubique-
mos el dibujo o modelo industrial. Dentro de su arco de actuacion podemos encontrarnos
desde el ama de casa hasta el operador econdmico o técnico™. Sea como fuere, el usua-
rio ha de cumplir una doble cualidad, a saber: primera, que el usuario sea un consumi-
dor* del producto y valore no solo la dptica del dibujo o modelo desde la perspectiva que
ofrece la estética, sino también el valor ahadido desde un punto de vista de mercado. La
segunda condicion, viene otorgada y anadida a que el usuario ha de ser informado, esto
es, se piensa en un consumidor/usuario que disponga de toda la informacion y la posible
experiencia y conocimientos que detenta el experto.

Otro de los elementos de reflexion en torno a la singularidad aparte de la impresion
global*' en el usuario informado que ha de diferir de otros dibujos y modelos industria-
les existentes con anterioridad, es el traducido en el grado de libertad del autor al momen-
to de la creacion de forma. Se puede afirmar que cuanto mas limitados y restringidos sean
estos margenes de actuacidon, mas debera el usuario™ fijarse en los pequenos detalles en

319 Cfr., SAIZ GARCIA, Concepcidn. “Requisitos de proteccion”. Op. ult. cit. pp. 200 y 201.

320 En contra de la equiparacion con un experto o especialista y si a su asimilacion con el consumidor nos
encontramos con: MAGELLI, S. “La tutela del design: prospettive comunitarie”. N° 7. Il Diritto Industriale,
1997. pp. 566 y ss. SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion”. Op. ult. cit. p. 396: “tomar como
referencia el criterio de un especialista en disefio para apreciar el caracter singular presentaba, por su parte, el
inconveniente de que, desde su posicion, el anélisis de esa impresion ‘general” podria devenir demasiado meti-
culoso y, con ello, se cerrarfa las puertas a muchos disefios que, desde el punto de vista del destinatario final,
no producirian riesgo de confusion”.

321 Segin LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. Op. cit. p. 1465: “este requisito
dificulta el acceso a la proteccion, pues €sta solo se otorgara a los disefios que produzcan un especial impacto
en el mercado, incluso si este impacto es consecuencia de detalles que, a priori, pueden parecer insignifican-
tes. En definitiva, solo los disefios verdaderamente competitivos podran beneficiarse de la proteccion”.

322 FRANZOSI, M. (Edit.). European Design protection. Op. ult. cit. pp. 55 y ss. SARTI, Davide. La tute-
la dell’estetica. Op. cit. pp. 108 y 109: “la nocidn de técnico medio aparece en la jurisprudencia alemana refe-
rida no tanto a la singularidad sino a la novedad”.
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su conjunto a la hora de determinar el caracter singular®>.

No olvidemos que con la singularidad®* el objeto buscado es que los dibujos y mode-
los industriales ofrezcan la suficiente aptitud para distinguir en el mercado el producto en
el que se aplica, de otros que sirvan al mismo fin. Y, para ello, resulta imprenscindible
tener presente el grado de libertad del autor a la hora de desarrollarlo.

Esta facultad es derivacion del dato de que todo creador a la hora de concebir un pro-
ducto ha de respetar y supeditarse a la denominada forma necesaria, que es aquella sin la
cual el producto pierde su caracter funcional. La conveniencia de atender esta forma
necesaria no es siempre la misma y depende del tipo de producto al que se aplique un
dibujo y modelo industrial. De suerte que las fronteras creativas en las que opera el
creador no son siempre las mismas y, por ende, el presupuesto de la singularidad no ha
de valorarse con la misma severidad.

En honestidad, no se escapa que el caracter singular va a plantear mas de un proble-
ma interpretativo, puesto que no basta que un dibujo o modelo se distinga de otro ante-
rior en un gran namero de detalles si la impresion de conjunto de ambos es practicamen-
te idéntica. Parece razonable entender que la impresion global es lo que confiere al dibu-
jo o modelo el valor comercial o de mercado marketing value*, que también se ha de

323 Como acertadamente sehala SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion”. Op. cit. p. 201,
“esta valoracion, que no es mas que una operacion previa a la apreciacion del carécter singular propiamente, es
idéntica que la que debe realizarse en materia de Derecho de autor a la hora de apreciar la concurrencia del
requisito de la originalidad en las obras de caracter funcional: es justamente esa parte que necesariamente debe
respetar el autor para que el producto -corpus mechanicum (o soporte)- que incorpora la obra -corpus mysticum
(creacion de ingenio)- sea operante, la que permanece en el dominio piblico y, en consecuencia, es libremente
apropiable, pudiendo eventualmente las demas revestir caracter original”.

324 Interpretado para el Derecho comunitario por PEROT-MOREL, Marie Angele. “La propuesta de
Reglamento comunitario”. Op. ult. cit. p. 267: “la apreciacion de este caracter individual no se hace por tanto
mas que en consideracion de ciertos dibujos o modelos, que deben ser concretamente comercializados. Se ha
querido asf permitir la validez de los modelos de resurrecion (por ejemplo, imitaciones de formas antiguas que
duermen en los museos o de modelos que no son ya explotados en el mercado)... el interés de ‘este caracter
individual’, que hace de la novedad objetiva una ‘novedad cualificada’ con el fin de aumentar el valor intrinse-
co del modelo comunitario: se quiere que los dibujos y modelos protegidos se diferencien claramente de los
dibujos y modelos existentes; en el fondo la idea se aproxima a la de la actividad inventiva: hace falta que la
creacion se aleje suficientemente de lo que se conoce para que merezca la proteccion”.

325 Cfr, SCORDAMAIGLIA. “La nozione di ‘disegno e modello’ ed i requisiti per la sua tutela nelle pro-
poste di Regolamentazione Comunitaria”. Riv. Dir. Industriale, 1995. pp. 129 y ss., explica que “la finalidad
prioritaria de este tipo especifico de proteccion radica en el valor comercial (marketing value) de la forma apli-
cada al producto”. En igual sintonia: SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion”. Op. cit. p. 198.
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estimar como derivado de la singularidad.

Finalmente, cabe agregar a nuestra exposicion que los condicionantes requeridos
para el dibujo y modelo comunitario registrado se extienden y prolongan sobre cualquier
otro dibujo o modelo aunque no haya sido registrado de acuerdo con lo prescrito en el art.
10** del RCE.

7.2.C) La Ley 20/2003

La mayoria de las observaciones hasta ahora realizadas en torno a la singularidad han
de trasladarse aqui para su comprension y entendimiento bajo el abanico tuitivo que ofre-
ce la LDI. Tal y como declara la Exposicion de Motivos de la LDI: “hay que sehalar la
correlacion que hay entre el grado de diferencia que un diseho debe presentar frente a los
conocidos para que tenga caracter singular y pueda ser protegido, y el que el disefio de-
sarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su &mbi-
to de proteccion. En ambos casos se toma como referente al usuario informado y el grado
de libertad del autor para desarrollar el disefo”. Desde este preambulo y en diversos pre-
ceptos de la LDI, se pone el acento en el caracter singular como cualidad que ha de mos-
trar y reflejar el disefio. De especial trancendencia, en sede de contenido de la proteccion
juridica del disefio industrial, Titulo VI, art. 47, se otorga a la singularidad. Prescribe el
art. 47, que determina el alcance de la proteccion: “1. La proteccion conferida por el dise-
fio registrado se extendera a cualquier disefio que no produzca en el usuario informado
una impresion general diferente. 2. Para determinar el alcance de la proteccion se tendra
en cuenta el margen de libertad del autor al realizar el diseho”.

Ni decir tiene que ni en la Exposicion de Motivos ni en el cuerpo legal se define el
concepto de usuario informado y cual sera el margen de actuacion del creador. Sea como
fuere, a nadie escapa que serd mas que crucial la figura del usuario informado, sobre el
cual la Exposicion de Motivos de la LDI, nos dice que “habra de concretarse caso por
caso en funcion del segmento del mercado a que vaya especificamente dirigida la oferta
del producto”. La Ley no desciende ni precisa que ha de entenderse por “informado™” a

326 Vid., BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El disefio comunitario. Op. ult. cit. p. 45.

327 Dilucida el Prof. OTERO LASTRES, J. M. Ibidem. pp. 84 y 85: “el papel del usuario informado es seme-
jante al del experto en la materia del requisito de la actividad inventiva en materia de patentes y de modelos de
utilidad. Pero su perfil es muy diferente: aqui no se estd hablando de un ‘experto’, sino de un ‘usuario’;
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los propositos de poder caracterizar al sujeto evaluador. Ante esta carencia pueden susci-
tarse problemas interpretativos o incluso dispares en la practica, sobre todo, cuando este-
mos ante productos muy complejos de sectores muy especializados en orden a determi-
nar quién es el usuario mas idoneo para su evaluacion. Es el consumidor final del pro-
ducto, o por el contrario, es un especialista que conoce los ‘entresijos’ del disefio en cues-
tion.

Por otra parte, el parametro y la referencia al grado de libertad del disehador no supo-
ne, cabalmente, que la extension de la proteccion sea inversamente proporcional a la fun-
cionalidad del diseno™, puesto que un diseho puede ser simultineamente creativo y ope-
rativo. Quiere manifestarse que el alcance y virtualidad en orden a configurar la singula-
ridad es una labor de caracter casuistico y donde la jurisprudencia ocupara un papel pre-
dominante.

Descendiendo al texto normativo, la LDI en su art. 7 contempla qué entiende por
carécter singular, a los fines, de poder acceder al Registro el disefio cuando observe tal
condicionamiento. Establece el art. 7°*: “1. Se considerard que un disefio posee caracter

es decir, de un consumidor o usuario final, como aquel al que se refiere el apartado 2 del art. 8 cuando deter-
mina lo que se entiende por ‘utilizacion normal’ de un disefio incorporado a un componente de un producto
complejo. Precisamente por ser un ‘usuario’ tampoco puede equipararse a los sujetos que integran los ‘circulos
especializados’ a los que se refiere el apartado 1 del art. 9. A los ‘circulos especializados’ pertenecen todos los
que forman parte del correspondiente sector, como, por ejemplo, los disehadores, los expertos, los colegios y
agrupaciones profesionales, los distribuidores y los consumidores y usuarios”.

328 Vid., Auto de la Audiencia Provincial de Soria nim. 261/2005, de 31 de octubre de 2005 (JUR
2006/19001).

329 En correlacion con los arts.3.3 y 5 de la DCE, art. 6.2 del RCE, art.33.1 de la LDI y 25.1 de los ADPIC.
Para OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de utilidad”. Op. cit. pp. 81 y ss., dice “el art. 7 toma
como referencia el dato de la ‘impresion general’. Lo cual significa que hay que determinar, en primer térmi-
no, la impresion o, lo que es lo mismo, buscar el efecto o la sensacion que produce en el 4nimo el disefio de
que se trate. Pero no se busca la impresion que produce uno o varios elementos del disefio por separado: la pro-
teccion no depende de la simple comparacion de elementos individuales, sino que la que sirve de referencia es
la impresion general o de conjunto; es decir, la que resulta de una vision global del disefio, sin especificar ni
individualizar la que se produce uno o més elementos determinados... La exigencia de atenerse a la impresion
general resulta, ademaés, no solo del art. 7.1, sino también del art. 47.1 de la Ley 20/2003”.

En igual linea de exposicion, en el Derecho francés la Ley 511-4: “Un dessin our modele a un caractere pro-
pre lorsque I'impression visuelle d’ensemble qu’il suscite che 1’observateur averti differe de celle produite par
tout dessin ou modele divulgué avant la date de depot de la demande d’enresgistrement ou avant la date de prio-
rité revendiquée... ““. Explica COHEN, Denis. Le nouveau Droit des dessins. Op. cit. pp. 64 y ss., la exigencia
del caracter propio -singularidad- en la legislacion francesa es una de las innovaciones de la Ordenanza de 25
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singular cuando la impresion general que produzca en el usuario informado difiera de la
impresion general producida en dicho usuario por cualquier otro disefio que haya sido
hecho accesible al ptiblico antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o,
si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2. Para determinar si el disefio
posee caracter singular se tendra en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar
el diseno”.

Apuntemos -con caracter recapitulativo- los ejes™ sobre los cuales gravita la singu-
laridad todos ellos comentados e interpretados en las anteriores paginas. Ahora, cabe ahna-
dir en aras a establecer una mayor claridad en torno a la nocidn del caracter singular,
basada en: (1) nocidn de diferenciacion, esto es, tramite un disefio pueda distinguirse una
cosa respecto de otra. El alcance de esta nocion reposa en saber el grado de distincion®'

de julio de 2001 y constituye un aspecto capital del nuevo Derecho de disefios y modelos. El caracter propio
esta fundamentado en tres puntos basicos, a saber: ““ 1) d’abord, la notion ‘d’observateur averti’ puisque c’est
au regard de ce personnage de référence que doit s apprécier le caractete propre; 2) ensuite, ‘I’impression visue-
lle d’ensemble’ que suscite chez I’observateur averti les dessins ou modeles en cause; 3) enfin, la prise en comp-
te de ‘la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modele’”. Por su lado, FRANZOSI, M.
(Edit.). European Design. Op. cit. p. 59: “a middle course would be to require that the design give the sensa-
tion of an aesthetic contribution (not so ‘well-grounded’) to consumers (and experts). The solution offered by
the Community proposal is to assess a certain degree of distance between prior art and the design work. It requi-
res a qualified difference, an appreciable difference. Here, it is important to stress a point. What is required is
not an aesthetic contribution (which was typical of desings in most EC states)... in Germany, for instance, the
originality or individuality of a design refers to the ‘level of creativity’ criterion which has been transposed from
the German Copyright Law”.

330 Cfr., RODRIGUEZ DIAZ, Isabel. “El diseho industrial no registrado”. Op. cit. p. 273, sintetiza las bases
en torno a la singularidad del siguiente modo: “a) impresion general significa impresion global o de conjunto,
sin atender a semejanzas y diferencias particulares; b) usuario informado equivale a consumidor o usuario final
conocedor de la clase de articulos de que se trate porque habitualmente los consuma o utilice; c) el grado de
libertad del autor hay que ponerlo en relacion el tipo de producto y el sector industrial implicado. Existen indus-
trias cuya fabricacion estd marcada por la moda o por otra clase de exigencias, de manera que la demanda es la
que determina lo que se elabora, el disehador cuente con unos margenes muy estrechos para la creacion, es
decir, unos productos se diferenciaran de otros en pequenos detalles...d) por Gltimo, el disefio ha de diferen-
ciarse ‘claramente’ de otros que ya se hayan hecho ptblicos, lo cual significa que han de ser distintos, pero aten-
diendo a la naturaleza del producto, al sector industrial al que pertenece y al grado de libertad del autor...”.

331 De acuerdo con DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M". “La proteccion juridica del disefio industrial: la nove-
dad y el caracter singular”. Op. cit. p. 102, “es un concepto relativo, cuya intensidad dependera, entre otros fac-
tores, en los elementos del producto u ornamentacion que, necesariamente, vienen impuestos siempre a todo
producto de esa especie... es consciente de que los Iimites creativos no son siempre los mismos, sino que depen-
den del sector en el que se incluyan los productos u ornamentaciones en particular. Por ello, la intensidad o nivel
de ‘carécter singular’ exigido no es el mismo en todo supuesto, sino que esta condicionado por las exigencias
que vienen impuestas por un producto u ornamentacion en particular”. También SCORDAMAGLIA. “La
nozione di ‘Disegno e modelo’ de i requisiti per la sua tutela nelle proposte di Regolamentazione Comunitaria”.
Op. ult. cit. pp. 144 y ss.
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o diferenciacion que ha de realizarse de un disefo sobre otro, extremo que no se estable-
ce por la Ley, que sblo se limita a indicar que esta diferenciacion ha de ser lo suficiente-
mente clara. Aunque la Exposicion de Motivos de la LDI si revela que hay diferentes gra-
dos de creatividad y, consiguientemente, matiza al decir que “ello no impide que el dise-
fo original o especialmente creativo pueda acogerse ademas a la tutela que le brinda la
propiedad intelectual...”. Puede inferirse que la LDI plantea diferentes grados en funcion
de la ‘creatividad y originalidad’ y, por ello, las denominadas “obras de arte aplicado”
deben poseer una impresion general que las haga, inclusive, mas diferentes y distintas
frente a los demas disefios no poseedores de estos niveles de estética u originalidad.

Adicionalmente: (2) la impresion visual*? global, que permita caracterizar la singu-
laridad se refiere a una apreciacidn subjetiva a diferencia de lo que sucede con la nove-
dad que tiene caracter objetivo. El parametro se circunscribe a estimar con una vision
general de conjunto los diferentes elementos que componen el diseho. Este caracter sin-
gular siempre se ha de referir a otro disefio anterior’”, en su razon de ser existe un juicio
comparativo con las formas ya existentes en el mercado en cuestion.

Luego, el concretar el caracter singular de un disefio viene derivado de un juicio
comparativo en similares términos que hemos observado para la novedad. De suerte que
si estamos ante un diseho que pretende ser registrado, habra que apreciar ‘la representa-
cion grafica del diseho apta para ser reproducida’, que se acompana con la solicitud. En
cambio, si se refiere a un disefio no registrado, el diseho a considerar seré tal y como se
ha hecho piblico por primera vez dentro de la Unidon Europea. El momento del juicio de
diferenciacidon vendra dado a partir de la fecha de la presentacion de la solicitud o, si se
reivindica la prioridad, la fecha de prioridad.

Matizar que la diferencia vista desde la impresion general para delinear el caracter
singular es llevada a cabo por la figura incorporada por la LDI, el usuario informado. El
calificativo de informado*** ahadido a la de usuario viene a exigir un ‘plus’, por ende, no

332 COHEN, Denis. Le nouveau Droit. Op. cit. p. 66, segin el art. L. 511-4 francés, la apreciacion del carac-
ter propio consiste en determinar si, por el observador o usuario informado ‘I’impression visuelle d’ensemble’
que suscita el disefio susceptible de registro difiere o no de aquel diseho divulgado con anterioridad.

333 Para el Derecho francés, véase CA Paris, 10 de enero 2001, PIBD, 2001, III, p. 324.

334 Manifiesta OTERO LASTRES, J. M. “Concepto de diseho y requisitos de proteccion en la nueva Ley
20/2003”. Op. cit. p. 79, “el problema que cabe plantear es si el propio juzgador puede comprobar personal-
mente el ‘caracter singular’ del disefio o si, por el contrario, ha de buscar el criterio del ‘usuario informado’ del
correspondiente sector. El juzgador puede ocupar €l mismo el lugar del usuario informado cuando se trate de
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podra ser el consumidor medio o estandar a quién se dirijan los disehos, sino a especifi-
cos consumidores entre el creador-disehador y el consumidor final, tal y como hemos
comentado en diversas oportunidades. En definitiva y pese a las dificultades e inconve-
nientes interpretativos que pudieran rodear a esta figura, somos de la creencia que el
usuario informado bien pudiera encontrar su parangdn con el bonus paterfamilias del
Derecho civil, el hombre de negocios que ejerce sus competencias en materia de inven-
ciones y, después, evolucionada en la nocion que ha derivado en “le consommateur d’at-
tention moyenne”*>.

Otro elemento del anilisis de la singularidad viene dado por lo que ordena el art. 7
apartado 2 al decir que “para determinar si el disefio posee caracter singular se tendra en
cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el disefio”. Y, por su lado, el parra-
fo 2 del art. 47, expresa “para determinar el alcance de la proteccion se tendra en cuenta
el margen de libertad del autor al realizar el disefio”. Como se infiere (3) el grado de liber-
tad del autor serad determinante®® para poder comprender la singularidad. Reiteramos que
esta libertad del autor vendra dada en funcion del sector en el cual nos encontremos, debi-
do a la existencia de sectores mas dados a mayor margen de libertad que otros tal y como
hemos venido argumentando.

disenos de productos de gran consumo que van dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios, ya que
puede representar, perfectamente el papel de usuario final informado. Pero en aquellos supuestos en los que se
trate de productos sofisticados de sectores muy especiales y elitistas, el juez no es el que debe decidir perso-
nalmente y con su propio criterio por muy valioso que sea, sino que, como ordena la Ley, ha de atender a la que
resulte ser la opinion de ese usuario final informado de dicho sector”. Reflejo de la actuacion y presencia de un
usuario informado se ilustrarfa en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria nim. 10, de 28 de
diciembre de 2005 (JUR 2006/41720): “el perito designado judicialmente concluyd en su informe, tras el exa-
men comparativo de los muebles comercializados y distribuidos por la demandada de la coleccion (...) el refe-
rido perito aclar6 su informe sehalando que la parte esencial, fundamental, en esencia, es el espiritu de la forma.
Que son semejantes porque son confundibles en estructura y composicion, entre otros elementos, siendo las
diferencias en los elementos accesorios, esto es, patas y tiradores, razon por la que si bien los muebles no son
idénticos, son semejantes en la esencia, siendo las caracteristicas semejantes en cuanto a color y dimensiones,
compartiendo los elementos caracteristicos que dotan de originalidad al mueble, siendo muebles confundibles
si no se conoce exactamente el modelo, pudiendo llegar a parecer que son dos versiones del mismo mueble (...)
puede concluirse que al ser las diferencias meramente accesorias, pueden resultar confundibles para una perso-
na que no tenga un conocimiento exacto de la coleccion”.

335 Vid., COHEN, Denis. Le nouveau Droit. Op. cit. p. 64.

336 CURELL SUNOL, Marcel-li. “Conceptos juridicos indeterminados en el ambito de la propiedad indus-
trial”. Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BER-
COVITZ. Barcelona: Grupo espafiol de la AIPPI, 2005. pp. 319 y ss.
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VIIIL.- El Procedimiento de Registro

Bajo este apartado solo proporcionaremos algunas notas genéricas en torno al proce-
dimiento de registro y el registro en si considerado, como requisito de forma que com-
porta el amparo del disefio, sin olvidar -como hemos explicado-, que también el disefio
no registrado es tutelado mediante el RCE. De ahi que las referencias y anotaciones en
torno al Registro se haran respecto al disefio nacional como a los dibujos y modelos
industriales comunitarios.

Este es el signo utilizado y conocido universalmente para identificar el
disefo y el producto registrado.

Usando la cronologia legal, hemos de acudir dentro del cuadro sipnotico del registro
del disefio y antes de incidir en el procedimiento, al punto de partida de la tutela regis-
tral*” contemplado en el art. 2 de la LDI al decir que “todo disefio que cumpla los requi-
sitos establecidos en esta Ley podra ser protegido como disefo registrado mediante su
inscripcidn, validamente efectuada, en el Registro de Disefios”. Este mandato se com-
plementa con lo dispuesto en el art. 3 de la LDI al declarar el reconocimiento del Registro
de Disefos: “la solicitud, la concesion y los demés actos o negocios juridicos que afec-
ten al derecho sobre el disefio solicitado o registrado se inscribiran en el Registro de
Disenos, segiin lo previsto en esta Ley y en su reglamento”. Afade, el art. 3.2: “el
Registro de Disefios tendra caricter Ginico en todo el territorio nacional y su llevanza
correspondera a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las compe-
tencias que en materia de ejecucion de la legislacion de propiedad industrial correspon-
deran a las Comunidades Autdnomas, seglin se establece en esta Ley”.

337 DOMINGUEZ PEREZ, E. “1650. Sentencia de 17 de octubre de 2002: la proteccion de exclusiva de un
modelo industrial sdlo procede a partir de la inscripcion en el Registro”. N° 61. Cuadernos Civitas de
Jurisprudencia civil, 2003. pp. 197 a 212. A nivel internacional, cfr,, COHEN, Denis. Le nouveau Droit des des-
sins et modéles. Op. cit. pp. 28 y ss.

Véase las directrices y orientaciones proporcionadas por la OAMI en torno al registro del disefio industrial
comunitario a las cudles nos remitirmos por ser ilustrativas y precisas, estimando de mayor interés detenernos
en nuestra Ley nacional:

<http://oami.eu.int/es/office/aspects/pdf/ExamGuidelines. pdf>;

<http://oami.eu.int/es/design/pdf/guidelines_inv. pdf>
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En Ia articulacidn del registro del diseno, especificamente, hemos de estimar en pri-
mer orden el art. 12 de la LDI, donde se estipula como prohibiciones de registro el hecho
de que los disefios sean contrarios al orden ptblico o a las buenas costumbres®®.
Recuérdese que los disefios fuera de las consideraciones recogidas en el art. 1.2 de la LDI
no son conceptuados como tales.

El art. 12 de la LDI se complementa con lo ordenado por el art. 13, que enumera
las diferentes causas de denegacidn del acceso al Registro del disefo, intimamente vin-
culadas a la inobservancia de las formalidades de fondo, que favorecen el acceso al

338 Cfr., COHEN, Denis. Le nouveau Droit des dessins et modéles. Op. cit. p. 27, el legislador francés en su
articulo L. 511-7, “contraires a I’ordre public ou aux bonnes moeurs”; la sentencia Cour D’appel de Paris (CA
Paris, 3 de abril 1998, PIBD 99, III, p. 389), considera que un modelo de billete de banco de 100 francos sobre
la cual se contempla una figura de Delacroix ha sido reemplazada por un retrado de Coluche y con ello se aten-
ta al orden piiblico porque “de nature a provoquer un risque de confusion avec un billet authentique de la part
d’une personne normalement attentive”. Matiza, sobre este particular: LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo
Reglamento comunitario”. Op. cit. pp. 1462 y 1463: “la puesta en practica de esta exclusion tropieza con las
dificultades inherentes a la inexistencia de una nociéon comunitaria de orden pablico. En este sentido, pueden
ser de utilidad las directrices de la OAMI para el examen de marcas de 26 de marzo de 1996, donde parece que
la prohibicion no se examina con excesivo rigor. Asi las directrices sefialan que esta prohibicion no incluye las
marcas de escaso gusto sino solo aquellas que resulten ofensivas. A titulo ejemplificativo se mencionan las pala-
bras o imagenes de carécter racista o las que constituyan blasfemias”.

339 Establece el articulo 13. Causas de denegacion. De oficio, cuando asf lo disponga esta ley, o mediando
oposicion, en los casos y bajo las condiciones establecidas en su titulo IV, el registro del disefio serd denegado,
o si hubiere sido concedido sera cancelado cuando:

a) Lo solicitado como diserio no se ajuste a lo definido como tal en esta ley.
b) El diseiio no cumpla alguno de los requisitos de proteccion establecidos en los articulos 5 a 12 de esta ley.

c) El solicitante no tenga derecho a obtenerlo conforme a los articulos 14y 15 de esta ley y asi se haya decla-
rado mediante resolucion judicial firme.

d) El diseiio solicitado sea incompatible con un disefio protegido en Espaiia en virtud de una solicitud o de un
registro que tenga una fecha de presentacion o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al
publico después de la fecha de presentacion o de prioridad del diseiio posterior.

e) El disefio suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el articulo 6 ter del Convenio
de Paris, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el articulo 6 ter, que sean de
interés puiblico como el escudo, la bandera y otros emblemas de Esparia, sus Comunidades Autonomas, sus
municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorizacion.

) El disefio incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en Espaiia cuyo titular tenga
derecho, en virtud de dicha proteccion, a prohibir el uso del signo en el diseiio registrado.

g) El disefio suponga un uso no autorizado de una obra protegida en Espaiia por un derecho de propiedad inte-
lectual.
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Registro: novedad y singularidad.

Sintetizando, pues, las diversas razones* seglin las cuales no podran registrarse los
disefos, nos encontramos con las siguientes, a saber:

En primer lugar, que el diseho presentado para acceder al Registro no se elabore
como tal en adecuacion a lo establecido en el art. 1 de la LDI, o bien esté construido en
subordinacidn a sus caracteristicas funcionales o técnicas, a modo de ejemplo, consista
solamente en una forma cuya reproduccion exacta fuese necesaria para permitir que el
producto que incorpora el diseho sea elaborado o montado mecanicamente o conectado
con otro producto del cual forma parte ex art. 11 de la LDI.

En segundo lugar, que el disefio no sea ni nuevo ni comporte caracter singular o dife-
renciado segtin los arts. 5 a 10 de la LDI.

En tercer lugar, que el peticionario de la tutela del disefio no posea derechos domi-
nicales sobre dicha modalidad de acuerdo con los arts. 14 y 15, respectivamente de la
LDI.

En cuarto lugar, que la solicitud de un determinado registro no pueda efectuarse por
vulnerar un derecho de prioridad anterior en el tiempo con arreglo a lo establecido en el
art. 4 del CUP.

En quinto lugar, que el disefo industrial que pretende ampararse no pueda ir contra
las buenas costumbres, el orden o la moral pablica del pais en que se explote segtin el art.
12 LDI; en particular, contra aquellas indicaciones o emblemas nacionales del pais (ban-
dera, escudos, entre otros), como indicaibamos.

Por ltimo, no podra defenderse ni registrarse un disehio que atente contra un dere-
cho de marca u otro signo distintivo tutelado con anterioridad en Espafa, asi como una
obra protegida por el Derecho de autor-propiedad intelectual.

Si el diseho incurre en cualquiera de las causas anteriormente relatadas no podra ser

registrado. Dicho lo cual, y por lo que hace a la legitimidad que permite instar la solici-
tud de tutela registral del disefio, cabe decir que el Titulo III, en sus arts. 14 a 19 vienen

340 Atiéndase a lo decretado por el art. 15 del Real Decreto 1937/2004 (BOE N° 250, de 16 de octubre de
2004), Reglamento de ejecucion de la LDI en lo concerniente a los motivos de denegacion de registro.
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a disciplinar la titularidad*' del disefio. El derecho a registrar el diseho corresponde al
autor o a su causahabiente tal y como se contempla en el art. 14.1** de la LDI. A dife-
rencia de lo que se reglamenta en otros ordenamientos en los que se alude a la denomi-
nacion de ‘disefiador’, ‘creador’ u otros términos equivalentes, la LDI emplea la palabra
‘autor’ similar al utilizado en el marco del derecho de autor y, por ende, una nocion que
creemos pone su acento en la impronta del disefador.

En lo que hace al procedimiento de registro, la Exposicion de Motivos de la LDI
explica de manera genérica y sintética el procedimiento a seguir en el acceso al
Registro® del disefio industrial, sehalando que realizado un examen sumario de la soli-

341 GOMEZ SEGADE, J. A. “Panoramica de la nueva Ley espanola de disefo industrial”. Op. cit. p. 39,
puntualiza: “el articulo 14. 1 de la LDI coincide esencialmente con lo dispuesto en el articulo 14.1 del
Reglamento comunitario, hay una pequeha diferencia entre ambos. El art. 14.1 del Reglamento, dado que, el
Reglamento reconoce y regula el disehio no registrado, habla genéricamente del ‘derecho al dibujo o modelo
comunitario’, mientras que el articulo 14.1 de la LDI, en concordancia con el articulo 3.1 de la Directiva que
solo regula el diseno registrado, se refiere simplemente a ‘el derecho a registrar el disefio’”. Por su lado, expo-
ne MACIAS MARTIN, José. “Estudio monografico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica del
disefo industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 665, “La LDI distingue entre legitimacion y derecho al registro (...)
el derecho a registrar el diseho pertenece al autor o a su causahabiente (art.14 LDI), y en caso de realizacion
conjunta, a los coautores en la proporcion que ellos determinen. En defecto de pacto contractual, el régimen de
cotitularidad se regira por lo establecido en el articulo 58 de la LDI y en Gltimo término por las normas del
Cadigo civil sobre comunidad de bienes”.

342 Cfr., el articulo 14. Derecho al registro.
1. El derecho a registrar el diseiio pertenece al autor o a su causahabiente.

2. Cuando el disefio haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho a registrar el disefio
pertenecerd en comin a todas ellas en la proporcion que determinen. En defecto de pacto contractual al res-
pecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 58 de esta ley, se aplicardn las normas establecidas en el
Codigo Civil para la comunidad de bienes.

3. Si un mismo diserio ha sido creado por distintas personas de forma independiente, el derecho a registrar el
disefio pertenecerd a aquel cuya solicitud de registro tenga una fecha anterior de presentacion en Espariia,
siempre que dicho registro llegue a ser concedido.

4. En los procedimientos ante la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas se presumird que el solicitante tiene
derecho a registrar el diserio.

343 Para el diseno nacional, apunta MACIAS MARTIN, José. “Estudio monografico de la Ley 20/2003, de
7 de julio, de proteccion juridica del diseno industrial”. En Estudios. Op. cit. pp. 671 y 672, “admitida a trami-
te la solicitud, asignada fecha de presentacion y superado el examen de admisibilidad y de forma realizado por
el 6rgano competente para recibir la solicitud se pasa al examen de oficio que realiza siempre la OEPM. En el
examen de oficio en cuanto al fondo, tinicamente se comprueba si el objeto de la solicitud es un disefio tal como
se define legalmente en el articulo 1.2 LDI (ni siquiera se examina si se trata de formas excluidas como las inter-
conexiones) y si no es contrario al orden ptblico o a las buenas costumbres. También se revisan posibles defec-
tos no advertidos antes cuya subsanacion fuera necesaria para la publicacion de la solicitud (a la que se vincu-
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citud** de registro, que es de caracter formal**, -con asignacion de fecha de presentacion-,
se determina el objeto de la solicitud, que se limita exclusivamente a concretar si es un
disefo en sentido legal, es decir, no contrario al orden pablico o las buenas costumbres**,
sin entrar en otro tipo de matizaciones.

Siguiendo -en genérico- con el procedimiento de registro, cabe precisar que supera-
do este examen sumario, en el que no se verifica ni la novedad, ni el caracter singular del
diseno solicitado, ni hay bisqueda de posibles anticipaciones basadas en derechos ante-

lan los plenos efectos del derecho registrado, articulo 29 LDI)”. Para el dibujo y modelo industrial comunita-
rio, pongase de manifiesto que a través de la OAMI y su sistema “e-filing”, puede llevarse a efecto la solicitud
en linea de una marca comunitaria o de un dibujo o modelo comunitario registrado, asf en <http://oami.euro-
pa.eu/es/efiling. htm>.

344 Sirva como ejemplo de la descripcion de la solicitud del registro lo contenido en la SAP de Asturias nam.
168/2001, de 26 de marzo de 2001 (AC 2001/639), indica “el dibujo industrial nim... aplicable a la ‘orna-
mentacion de articulos de loza, ceramica, porcelana, vidrio, hierro esmaltado y bone china, consiste en una fran-
ja situada horizontalmente, dotada en su zona superior e inferior de una doble banda, ribeteada en zonas reti-
culares de planta cuadrangular, de cuya zona inferior emergen pronunciaciones en la zona superior y en cuya
zona interna aparece una zona central reticulada en configuracion romboidal, provista en los vértices de resal-
tes circulares, incorporandose interiormente la representacion grafica de cuerpos flotantes dotados de una plu-
ralidad de representacion (...)"”. Por lo que hace al dibujo y modelo comunitario el contenido de la solicitud y
su desarrollo se regula con detalle en el art. 1 del Reglamento (CE) N° 2245/2002, de 1la Comision de 21 de
octubre de 2002, de ejecucion del RCE.

345 Para los dibujos y modelos comunitarios y segiin el Reglamento CE n°® 2245/2002 de la Comision de 21
de octubre de 2002 de ejecucion del Reglamento (CE) n°6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comu-
nitarios, relativo al procedimiento de registro en su art. 4, prescribe como se ha de efectuar la representacion de
los dibujos y modelos, asi se dice en su n° 1: “la representacion de los dibujos y modelos consistira en su repro-
duccion grafica o fotogréfica en blanco y negro o en color”. Senalan, sobre este extremo, BLANCO JIMENEZ,
A.y CASADO CERVINO, A. El diseiio comunitario. Op. ult. cit. pp. 130 y ss., “la solicitud de un dibujo o
modelo comunitario registrado debe contener necesariamente los elementos que estipula el articulo 36.1 del
Reglamento. Estos elementos constituyen el minimo indispensable para obtener una fecha de presentacion
(art.38.1 del Reglamento), a saber: a) una solicitud de registro como dibujos o modelos comunitarios registra-
dos (art.1.1. a); b) los datos de identificacion del solicitante, esto es, la mencion del nombre, direccion y nacio-
nalidad del solicitante, asi como el Estado en el cual tenga su domicilio, sede o establecimiento... ¢) una repre-
sentacion del dibujo o modelo, susceptible de reproduccion que sea conforme a las condiciones del art. 4.1
letras d) y e) del Reglamento™.

346 Conforme al Reglamento CE n°® 2245/2002 de la Comision de 21 de octubre de 2002 de ejecucion del
Reglamento (CE) n°6/2002, sehala el examen de los motivos de la denegacion del registro, se expresan en el
art.11: “1. Cuando, de conformidad con el articulo 47 del Reglamento n°6/2002, la Oficina verifique al efectuar
el examen previsto en el articulo 10 del presente Reglamento que los dibujos y modelos cuya proteccion se soli-
cita no corresponden a la definicion de la letra a) del articulo 3 del Reglamento n°6/2002, o que son contrarios
al orden publico o los principios morales cominmente aceptados, notificara al solicitante el motivo de la dene-
gacion del registro de dicho dibujo y modelo”.
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riores, el disefio se registra y se publica, produciendo desde entonces plenos efectos.

El Titulo IV de la LDI, arts. 20 a 42 viene a recoger el procedimiento de registro y
de oposicidon. Descendamos -a continuacion- con el iter del procedimiento de registro en
sus grandes trazos, el diseho industrial a nivel nacional se registra y surte efectos si se
sigue la siguiente mecanica de actuacion: se presenta la solicitud de registro ante el
correspondiente organismo (ex art. 20 LDI)**, sea ante la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas (OEPM)*® encargada del registro del disefio, como ante otros 6rganos habilitados

347 Reparese que el art. 20 LDI ordena todo lo concerniente a la presentacion de la solicitud, y cual es el
organo ante quién se ha de presentar la misma. Prescribe el articulo 20. Presentacion de la solicitud.
1. La solicitud de registro de diserio se presentard en el organo competente de la Comunidad Autonoma donde
el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo.
2. Los solicitantes domiciliados en las ciudades de Ceuta y Melilla presentardn su solicitud en la Oficina
Espariola de Patentes y Marcas.
3. Los solicitantes no domiciliados en Espaiia presentardn la solicitud en la Oficina Espariiola de Patentes y
Marcas.
4. También podrd presentarse la solicitud en el organo competente de la Comunidad Autonoma donde el repre-
sentante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal seria y efectiva.
5. Podrdn también presentarse las solicitudes ante la Oficina Espariola de Patentes y Marcas si el solicitante
o su representante lo solicitaran a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no
tuviera cardcter territorial.
6. El drgano competente para recibir la solicitud hard constar, en el momento de su recepcion, el niimero de la
solicitud y el dia, la hora y el minuto de su presentacion, en la forma que reglamentariamente se determine.
7. El drgano competente de la Comunidad Autdnoma que reciba la solicitud remitird a la Oficina Espariola de
Patentes y Marcas, dentro de los cinco dias siguientes al de su recepcion, los datos de la solicitud en la forma
y con el contenido que reglamentariamente se determinen.
8. La solicitud de registro del diseiio también podrd presentarse en los lugares previstos en el articulo 38. 4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Conmuin, dirigida al drgano que, conforme a lo establecido en los apartados anteriores, resulte
competente para recibir la solicitud.
9. Tanto la solicitud como los demds documentos que hayan de presentarse en la Oficina Espariola de Patentes
y Marcas deberdn estar redactados en castellano. En las Comunidades Autdnomas donde exista también otra
lengua oficial, dichos documentos, ademds de en castellano, podrdn redactarse en dicha lengua.

348 Destacan para el dibujo y el modelo comunitario: BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A.
El diseiio comunitario. Op. ult. cit. pp. 129 y ss.: “la solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado
puede presentarse, a eleccion del solicitante, en los lugares que establece el articulo 35.1 del Reglamento comu-
nitario, inspirado en el articulo 25 del Reglamento de la marca comunitaria, a saber, ante la OAMI; ante el drga-
no central de la Propiedad Industrial de cualquier Estado Miembro de la UE (en nuestro pais OEPM); y en los
paises del Benelux, ante la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux... Cuando la solicitud se deposita en un
organo distinto de la OAMI, el organismo debe transmitirla a la Oficina en el plazo de dos semanas desde su
presentacion”.
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al efecto. Las formalidades que ha de contener toda solicitud se recogen en el art. 21 de
la LDI**, entre estas, cabe destacar: una instancia en la que se peticiona el registro del
diseno; la identificacidon del peticionario; una representacion grdfica del disefio apta
para ser reproducida®; la determinacion de los productos sobre los que se va a proyec-
tar el disefio; la especificacion del agente o representante, si procede. Junto a ello, tam-
bién se permite con caracter potestativo el peticionar el aplazamiento de la publicacion
del disefio ex art. 32 LDI; determinar la clasificacion de los productos sobre los que se
aplica el diseho de conformidad con la Clasificacion -Gltima version- de los dibujos y
modelos que aparecen enumerados en los Apéndices del Arreglo de Locarno™', de 8 de
octubre de 1968, que prefija dicha clasificacion™. Las posibles reivindicaciones de prio-
ridad, asi como la referencia del autor o autores, si se ha creado el disefio en equipo, en
la solicitud se adjuntaran el pago de las tasas®® administrativas correspondientes contem-
pladas en los anejos de la LDI. La solicitud en su forma y requerimientos se ajustara a la
reglamentacidén de cariz administrativo que se impone, particularmente, por el Real
Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, de ejecucidon de la LDI, ya anotado.

Sumado a lo anterior, cabe anadir que la LDI en su art. 22 favorece que se insten soli-
citudes multiples con un Iimite maximo de 50, y respetando que se encuadren sobre pro-
ductos pertenecientes a la misma categoria de la clasificacion internacional de dibujos y
modelos del Arreglo de Locarno®*.

349 Véase, ademads, el art. 1 del Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de ejecucion de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica del diseho; obsérvese, a su
vez, los anejos de este trabajo.

350 El art. 4 del Real Decreto 1937/2004, ordena que “consistira en su reproduccion gréafica o fotografica,
en blanco y negro o en color, y debera cumplir los requisitos establecidos en el anexo”.

351 Vide Arreglo de Locarno que establece una clasificacion internacional para los dibujos y modelos indus-
triales, firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968, y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (BOE N° 275,
de 16 de noviembre de 1973).

352 Hemos de atender al art. 3 del Real Decreto 1937/2004.

353 El art. 5 del Real Decreto 1937/2004, facilita dicho pago por medios informaticos, electronicos o tele-
maticos. El justificante del pago de haber cumplido con la tasa o tasas de solicitud se adjuntara a la solicitud.
Cfr., asimismo, las tasas correspondientes del disefio comunitario en los adjuntos de las paginas finales de este
trabajo.

354 Téngase en cuenta que el 1 de enero de 2004, entr6 en vigor la 8 Edicion de la Clasificacion
Internacional para los dibujos y modelos industriales (Clasificacion de Locarno). Mas informacion puede
hallarse en Comunicacion n° 03/04 del Presidente de la Oficina del 1 de marzo de 2004 relativa a la 8* edicion
de la Clasificacion de Locarno.
<http://oami.europa.eu/es/design/eurolocarno.htm>;
también en <http://www.wipo.org/classifications/en/>
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Precisar, a su vez, el hecho que recoge la LDI en orden a posibilitar al solicitante del
diseno industrial la eleccion de registrar el disefio del producto complejo como un todo,
sin perjuicio de amparar también el disefio de los componentes por separado, si observan
las condiciones requeridas en su articulo 8, y de hacerlo bien en distintas solicitudes, bien
en una solicitud multiple.

El art. 23 de la LDI es el destinado a establecer la fecha de presentacion de la soli-
citud tan crucial por sus efectos derivados en la mecanica de actuacion del disefio indus-
trial. Se dice que el momento de la presentacion de solicitud se determina cuando el 6rga-
no competente recibe la documentacion, que incorpora los extremos demandados por el
art. 21 de la LDI. El momento™, por tanto, viene dado por la recepcion de la documen-
tacion por parte del 6rgano competente (OEPM, Oficina de Correos, 6rganos o unidades
administrativas facultadas). A partir de la recepcion de la documentacidon completa, segin
las formalidades dispuesta ex lege, sera cuando surta efecto dicho disefo. Efecto que se
traduce en poder argumentar un derecho de prioridad®® con fecha o desde la fecha de pre-
sentacion de la solicitud basandose en el amparo que proporciona el art. 24 de la LDI y,
a su vez, en manifestar prioridad de exposicion (ex art. 25). Los efectos del derecho de
prioridad se enuncian en el art. 26 LDI*". Tanto el art. 24 y 25 de la LDI, respectivamente,
aluden al solicitante del registro o quiénes hayan presentado regularmente una primera
solicitud de registro del diserio o el solicitante del registro de un disefio gozaran de un
derecho de prioridad en adecuacion a lo previsto en el art. 4 del CUP durante un plazo de
6 meses.

Cierto que el proceso de registro®™* comienza seglin nos ensefa la LDI por la solici-
tud instada ante el 6rgano habilitado por la Comunidad Autonoma donde el peticionario

355 Hemos de ajustarnos a lo dispuesto en el art. 9 del Real Decreto 1937/2004, referido a la asignacion de
fecha de presentacion.

356 Cfr., el articulo 26. Efectos del derecho de prioridad. En virtud del derecho de prioridad se considerara
como fecha de presentacion en Espana de la solicitud de registro, a los efectos de lo dispuesto en los articulos
6, 7, 9; pdrrafo d) del articulo 13, apartado 3 del articulo 14 y del apartado 1 del articulo 50, la fecha de pre-
sentacion de la solicitud anterior cuya prioridad haya sido validamente reivindicada. En este punto, se ha de
apreciar al igual que lo hace el RCE, el hecho que el solicitante pueda reivindicar la prioridad de un registro
previo en un pafs miembro del CUP o de la OMC, art. 24 LDI, o la prioridad de exhibicion previa en una demos-
tracion o exposicion (art. 25 LDI).

357 Cfr., los arts. 7 y 8, respectivamente, del Real Decreto 1937/2004.

358 Mas en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. Apuntes de Derecho Mercantil. Op. ult. cit. pp. 425 y
ss.
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reside o bien su representante posee su domicilio o establecimiento industrial o comer-
cial. El 6rgano facultado para recepcionar la solicitud, sea el de la CCAA o la OEPM,
debe llevar a efecto un primer examen para verificar si la solicitud observa todos los
requisitos y, a tal fin, se conceda una fecha de presentacion; asimismo habra de atender a
si se han pagado las tasas o tributos requeridos por la solicitud. De igual modo, se consi-
dera si concurre la legitimidad idonea para acceder al registro del disefio y, a su vez, si
dicha solicitud retine todos los condicionantes formales que requiere la Ley, ex art. 27. 1
LDI, tal y como venimos reiterando.

Llevado a cabo el examen de admisibilidad del disefio, -que como se aprecia es de
corte formal-, por cuanto que no se entra a valorar el fondo, esto es, los requisitos que
han de concurrir y configurar el diseho industrial (novedad y singularidad). Con poste-
rioridad en el tiempo, debe enviarse la solicitud (art. 28), si procede, a la OEPM. De suer-
te que la OEPM evalte de oficio si el contenido de la solicitud configura un disefio indus-
trial -desde una perspectiva legal, art. 1 LDI- o, si por el contrario, no es tal o bien con-
curren algunas de las prohibiciones de configuracion, a modo de ejemplo: esté elaborado
por su funcidn técnica; sea contrario al orden ptblico o a las buenas costumbres ex art.
29 LDI*.

Una vez pasada esta fase del proceso inicial de entrada del disefio industrial en la
OEPM, y regularizados los posibles vicios o defectos (cfr., art. 30 LDI) que pudieran
haber concurrido; la OEPM ha de emitir su resolucion en orden al registro del disefo y,
a tal fin, decretara el titulo de registro y, consiguientemente, su publicacion® en el
Boletin Oficial de la Propiedad Industrial con la expresa mencidon de su autorizacion

359 El examen de oficio en esta primera fase que ejecuta la OEPM, consiste en lo estipulado en el art. 29.

1. Superado el examen de forma y, en su caso, recibida la solicitud remitida por el organo competente de la
Comunidad Autonoma, la Oficina Espariola de Patentes y Marcas examinard de oficio:

a) Si el objeto de la solicitud constituye un disefio conforme a lo dispuesto en el apartado 2. a) del articu-
lo 1 de esta ley.

b) Si el diserio cuyo registro se solicita es contrario al orden piiblico o a las buenas costumbres.
2. La Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas comprobard también si la solicitud presenta algiin defecto no per-
cibido en trdamites anteriores que imposibilitara la publicacion del diserio, clasificard los productos a los que
vaya a aplicarse, o revisard en su caso la clasificacion realizada por el solicitante, y verificard si las solicitu-
des nuiltiples se ajustan a lo dispuesto en esta ley.

360 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. Apuntes de Derecho Mercantil. Op. ult. cit. p. 426, nos indica
que “es importante tener en cuenta que al presentar la solicitud de Registro el solicitante puede pedir que se
aplace la publicacion del disefio durante un plazo de 30 meses contados desde la fecha de presentacion de la
solicitud o, en su caso, desde la fecha de prioridad. Este aplazamiento de la publicacioén ofrece al solicitante la
ventaja de evitar la publicidad en el disefio que puede facilitar su copia a terceros, teniendo sin embargo el dere-
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segin lo estipulado por el art. 31 LDI.

Valoramos que el procedimiento de registro es sencillo con arreglo a lo referenciado,
la OEPM no tiene que llevar a efecto biisquedas, ni comparacones, ni en definitiva, un
examen exhaustivo, sino que tan solo su tarea se concreta en verificar si el proposito de
la solicitud se refleja en un disefio de acuerdo con el concepto disciplinado en el art.
1.2.a) de LDI, o si dicho disefo es contrario al orden piiblico o a las buenas costumbres
(cfr. arts. 12 'y 29 LDI).

Siguiendo con el devenir del registro de Disefo, hemos de llamar la atencion sobre
el tramite de oposicion por parte de los terceros llevado a cabo con posterioridad a la con-
cesion del registro. El procedimiento de oposicion™®' viene articulado con detenimiento en
el Titulo III del Real Decreto 1937/2004 (arts. 24 a 31). Se compone de diversas fases
ilustradas en la presentacion y fundamento de las oposiciones que se llevan a cabo duran-
te el plazo de 2 meses, contadas desde el momento en que se publica en el BOPI, el dise-
fo registrado. Las razones en que puede fundarse dicha oposicion son Gnicamente las
recogidas en el art. 33°* de la LDI. El contenido del escrito de oposicion y su alcance
atiende a lo sefalado en el art. 25. El examen y la resolucion de las oposiciones pertene-
cen a las atribuciones concedidas a la OEPM. Dicho procedimiento ha de recibir la publi-
cidad debida a través del BOPI en los términos prefijados por el art. 30. Se faculta a la
OEPM para que acumule los procedimientos concernientes a un mismo disefio de acuer-
do con el art. 31 LDI.

Dicho tramite resulta, entonces, mas que relevante por cuanto que en esta fase se
entra en el fondo de la configuracion del disefio y en la concurrencia de la novedad y sin-
gularidad como argumentos a utilizar en contra o a favor en funcidon de quién alegue la

cho exclusivo. El aplazamiento no impide que se publique la mencion de la concesion y del aplazamiento, pero
no incluye la publicacion del diseno”.

361 Para GOMEZ SEGADE, J. A. “Panoramica de la nueva Ley espaiola de disefo industrial”. Op. cit. p.
47, “la introduccion del procedimiento de oposicion postconcesion, que ni siquiera se habfa reconocido en una
Ley tan reciente e innovadora como la Ley de Marcas de 2001. Esta innovacion debe ser valorada muy positi-
vamente porque proporciona una respuesta segura, barata y rapida a la reclamacion del tercero, sin perjudicar
los intereses generales ni el interés individual del titular del disefio”. Los formularios oficiales para llevar a
efecto la oposicion pueden encontrarse en la pagina web de la OEPM, asi como en:
<http://www.infomar.es/internet/ventanilla/formularios/mod3203_06. pdf>

362 Tiene su correspondencia para el dibujo y modelo comunitario con lo estipulado en el art.11 del
Reglamento (CE) n° 2245/2002, de ejecucion del RCE, concerniente al examen de los motivos de la denega-
cion del registro.
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proteccion o pretenda destruirla. Estan legitimados cualquier persona a instar la presen-
tacion de oposicidon durante el plazo de los dos meses sucesivos a la publicacion del dise-
o registrado, fundamentada dicha oposicion en varios motivos tales como que el disefio
registrado no cumple los condicionantes que demanda la Ley, en particular, la novedad y
la singularidad tal y como han sido explicados en las precedentes paginas. Cierto que a
las anteriores causas de oposicion, también puede argumentarse otras razones tales como
la ausencia de legitimacion del solicitante para conseguir tal derecho; el disefio incorpo-
re una marca u otro signo distintivo con caracter previo amparado en Espana o, inclusi-
ve, el uso no autorizado de una obra artistica tutelada por la propiedad intelectual tal y
como se precisa en el art. 33 LDI.

Sin ir mas alla en el analisis, téngase presente como lo hace GOMEZ SEGADE™,
que “la LDI al no imponer a la OEPM ni un examen previo en profundidad ni una bs-
queda traspasa esta responsabilidad a los terceros interesados que pueden invocar la
carencia de los requisitos sustantivos para la proteccion del diseho mediante el procedi-
miento de oposicion o mediante el ejercicio de una accidn ante los tribunales de justicia”.

No obstante lo anterior, la LDI es dctil en esta instancia de oposicion puesto que el

363 Vid., articulo 33. Motivos de oposicion y legitimacion para oponerse.
1. En los dos meses siguientes a la publicacion del diserio registrado segiin lo previsto en los articulos 31y en
el apartado 4 del articulo 32, cualquier persona podrd formular oposicion a la concesion del registro, alegan-
do que el diseiio registrado incumple alguno de los requisitos de proteccion establecidos en los articulos 5 a
11 de esta ley.
2. Podrd alegarse también como motivo de oposicion por quienes sean titulares legitimos de los signos o dere-
chos anteriores:
a) Que el titular del registro de diseiio no tiene derecho a obtenerlo segiin los articulos 14y 15 de esta ley cuan-
do ast se haya declarado mediante resolucion judicial firme.
b) Que el diseiio registrado es incompatible con un diseiio protegido en Espaiia en virtud de una solicitud o de
un registro con fecha de presentacion o de prioridad anterior, pero que solo ha sido hecho accesible al publi-
co después de la fecha de presentacion o de prioridad del diserio posterior.
¢) Que el disefio registrado incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en Espaia
cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha proteccion, a prohibir el uso del signo en el diseiio registrado.
d) Que el diseiio registrado supone un uso no autorizado de una obra protegida en Espaiia por la propiedad
intelectual.
e) Que el diserio registrado supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el pdrrafo e)
del articulo 13 de esta ley.
En este caso estard legitimada para oponerse la persona o entidad afectada por el uso indebido.

364 Cfr, GOMEZ SEGADE, J. A. “Panoramica de la nueva Ley espanola de disefo industrial”. Op. cit. pp.
40y 41.
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solicitante y pese a la oposicion aludida precedentemente, tiene la opcion de alterar o
cambiar el disefio siempre que conserve su esencia basica*, suprimiendo aquellos aspec-
tos u elementos que hayan dado origen a la oposicion®®, tal y como se desprende de la
Disposicion Adicional 4* de la LDI, que se remite a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Juridico de las Administraciones Pablicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.

Finalmente, cabe apuntar que en el parco contenido del Titulo V, destinado a la dura-
cion y renovacidn, se recoge la prolongacion en el tiempo del registro al precisar en su
art. 43 en correlacion con el art. 12 del RCE, que el disefio perdura hasta cinco afos a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud de registro, y que esta duracidon podra
ampliarse mediante renovacidn por uno o mas periodos de cinco aios con el limite maxi-
mo de 25 afios en total. El art. 44°" contempla como se han de efectuar dichas renova-
ciones de los plazos de cinco afos.

IX.- Los Derechos inherentes al Registro

El examen de los derechos derivados del diseno industrial se encuadran dentro del
genérico de los derechos de propiedad industrial, toda vez que de estos se derivan un
monopolio®®: derechos exclusivos de explotacion erga omnes. La existencia y reconoci-
miento®® de la cualidad de los derechos refleja el alcance de la proteccion otorgada a la
modalidad del disefo industrial.

365 Véase art. 18 Reglamento (CE) n® 2245/2002, de ejecucion del RCE, relativo al mantenimiento del dibu-
jo o modelo en forma modificada.

366 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. Apuntes de Derecho. Op. cit. p. 427.

367 Téngase en consideracion que para el dibujo y modelo comunitario se contempla en el Capitulo III, arts.
21y 22 destinados a reglamentar la renovacion del registro, cf., Reglamento (CE) n°. 2245/2002, de desarro-
llo del RCE.

368 Con contundencia expone DE LA VEGA GARCIA, E.L. Proteccion del diserio en el Derecho Industrial.
Op. ult. cit. pp. 26 y 27, “la existencia de aquellos derechos de monopolio constituye la tutela mas importante,
desde un punto de vista cualitativo, de aquel tipo de interés y, por tanto, del propio disefio como tal. En este
sentido, los demas criterios de proteccion (elemento competitivo) del disefio tienen un diferente objeto directa-
mente tutelable (fundamentalmente el orden concurrencial en su conjunto), por lo que la proteccion de aquél
presenta un cierto caracter reflejo”.

369 Manifiesta MACIAS MARTIN, José. “Estudio monografico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de pro-
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Remarquese que la propiedad de los derechos derivados del disefio industrial estan
ligados al disefo registrado y hemos de acudir, ab initio, a la Exposicion de Motivos de
la LDI, donde se decreta la duracion del registro del disefo industrial y, con ello, los dere-
chos inherentes durante un periodo de cinco anos contados desde la fecha de presenta-
cion, renovables por periodos sucesivos de cinco ahos hasta un maximo de 25. En el caso
del disefio no registrado™, la cobertura legal es de tres afios sin posibilidad de renova-
cion, contados desde la primera divulgacion de éste en la Union Europea®™. Adviértase
que si bien el disefio no registrado no se articula en la LDI, nos encontramos con un man-
dato digno de consideracion como es la Disposicion Adicional Octava®™, que nos habili-
ta en esta materia a aplicar el Reglamento (CE) n°6/2002.

En efecto, los derechos sobre el diseno se hallan circunscritos a una dimension tem-
poral. El nacimiento de la proteccidn se origina desde el mismo momento de la publica-
cion; serd a partir de esta fecha cuando el titular podré ejercitar las acciones legales. Claro
que puede haber una excepcion a esta regla en el supuesto recogido en el art. 32, cuando

teccion juridica del disefio industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 657, “una proteccion fuerte y facil de obtener, se
traduce en la regulacion del procedimiento de registro, de la extension y contenido de los derechos y de los
medios de defensa del disefo registrado, como son las acciones y medidas cautelares”. BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO, A. Apuntes de Derecho. Op. ult. cit., nos destaca el diseho como objeto de derechos en
p. 433, “no puede ignorarse que lo dispuesto en los articulos 59 a 62 LDI coincide con la normativa estableci-
da en los arts. 28 a 34 del Reglamento Comunitario de Marcas”. JIMENEZ SANCHEZ, G.J. Lecciones de
Derecho Mercantil. 10°. Edic. Madrid: Técnos, 2005. p. 130, “(...) el titular del disefio posee un conjunto de
derechos y obligaciones muy similares al del titular de la patente o la marca, si bien existen algunas diferencias
significativas, por ejemplo, no parece la obligacion de explotar el disefio ni de por tanto de acreditar dicha
explotacion con fines de proteccion cautelar (Disposicion Adicional 1%)”. SOL MUNTANOLA, Mario A. “;Qué
se debe hacer para proteger un disefio?”. En AA.VV. (Dirs. CAPELLA, J. y UBEDA, R.). Cocos. Copias y
Coincidencias. Barcelona: Electra, 2005. p. 106.

370 Hemos de puntualizar que el contenido de la tutela de los disefios no registrados se aproxima al de las
creaciones protegidas por el Derecho de autor. De suerte que en el contexto del disefio no registrado, éste es el
fruto de una creacion independiente. Los criterios para valorar si ha existido o no copia del disefio seran los
mismos que en materia de Derecho de Autor, esto es, las reglas de la sana critica. La duracion de la tutela es de
tres anos desde la fecha de su primera divulgacion.

371 PLAZA PENADES, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. Op. cit. p. 179.
SARTI, Davide. La tutela dell’estetica. Op. cit. pp. 167 y ss.

372 Regula la Disposicion adicional octava. Disefio no registrado. “La Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas adoptara las medidas necesarias para la difusion y conocimiento de los medios legales de proteccion del
disefio no registrado, reconocida en nuestro pais en virtud del régimen comunitario previsto en el Reglamento
(CE) 6/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos
comunitarios”. GARAYALDE, M. Dolores. “El disefo industrial”, Op. ult. cit.: “(...) constituye una novedad
de la Ley..., -como indica la Disposicion Adicional Octava-*.
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el solicitante demande el aplazamiento de la publicacion.

Transcurrido el periodo maximo de 25 ahos que se otorga al diseho registrado, el
derecho caducara y la creacion protegida pasara a formar parte del dominio pablico y
podra ser explotado por cualquier persona. En cambio, fijese que los disefios que se apre-
cien como obras de arte aplicado continuaran gozando de la tutela que otorga el Derecho
de Autor durante un periodo maximo de setenta ahos contados desde la muerte del crea-
dor®”.

El legitimado para disfrutar los derechos conferidos por el registro al disefo se reco-
nocen al titular del disefio a partir de la publicacidn del diseno registrado. La titulari-
dad del diseno puede clasificarse en funcion de quién haya sido el creador del diseno, asi
podemos encontrarnos en el supuesto de la autorfa individual (art. 14 LDI); el disefio lle-
vado a cabo por varias personas, esto es, un diseiio conjunto (art. 14.2 LDI); el disefio en
que han participado diversas personas, si bien de manera independiente cada unas de
ellas, bajo este punto, la titularidad se concede a aquel que primero haya solicitado su
registro en Espana (art. 14.3 LDI); y, por Gltimo, la ley se refiere también a la creacion
de un diseno dentro del ambito de una relacion laboral o de servicio y como tal se posi-
bilita su reconocimiento a obtener la titularidad ex art. 15 LDI*".

Obsérvese que el autor del diseno tendra derecho al igual que el solicitante y el titu-

373 Vid., LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del diseiio. Op. cit. pp. 82 'y 83.

374 Asi sucedia con el viejo sistema: Camara de Comercio e Industria de Madrid: La Propiedad Industrial.
Op. ult. cit. pp. 42 y 43: “el registro de un modelo o dibujo industrial, confiere a su titular el derecho exclusi-
vo de ejecutar, fabricar, producir, vender, utilizar y explotar el objeto sobre que recaiga (art.165 EPI)”. Tras la
LDI, expone LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. Op. cit. p. 1466. “(...) La atribu-
cion del derecho al autor es coherente con los principios que inspiran el Derecho de patentes, que atribuye la
titularidad de la invencion al inventor, y con el Derecho de autor, que concede al autor el ejercicio de los dere-
chos sobre su obra”. En el Derecho comunitario: BLANCO JIMENEZ, A. y CASADO CERVINO, A. El dise-
fio comunitario. Op. cit. pp. 57 y ss. MUSKER, David. Community design law. Op. cit. pp. 200 y ss.

375 Manifiesta sobre este particular: MACIAS MARTIN, José. “Estudio monogréfico de la Ley 20/2003, de
7 de julio, de proteccion juridica del disefio industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 666, donde 1lama la atencion
por cuanto que “la atribucion de la titularidad en el caso de los disefios creados en el marco de una relacion de
empleo o de servicios, que se regula en el articulo 15 LDI, a cuyo tenor cuando el disefio haya sido desarrolla-
do por un empleado en ejecucion 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 correspondera al empre-
sario o a la parte contractual que haya encargado la realizacion del disefio, salvo que en el contrato se dispon-
ga otra cosa. (...) El régimen previsto en la Ley de Patentes para las invenciones laborales, y el desarrollo en
el RD 55/2002 de 18 de enero, sobre Explotacion y Cesion de Invenciones Realizadas en los Entes Pablicos de
Investigacion, se refieren exclusivamente a las invenciones, y no es trasladable al mundo del diseho”.
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lar de un disefo registrado a ser mencionado como tal ante la Oficina y en el Registro. Si
el diseho es el fruto de un trabajo en equipo, la mencidn del equipo podra sustituir a la de
los autores individuales™.

El Titulo VI de la LDI, en concreto, en su Capitulo I, arts. 45 a 51 vienen a delinear
el contenido, extension y limites de la proteccion del diseno industrial.

Sin lugar a dudas, el articulo 45 LDI precisa en consonancia con el art. 12 de la DCE
y 19 del RCE respectivamente, que “el registro del disefio conferira a su titular el dere-
cho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilizacién por terceros sin su consentimiento”.
En esta cuestion, puntualiza MACIAS®”: ”en su naturaleza, el derecho conferido por el
registro del disefo tras su publicacion es exclusivo y absoluto frente a cualquier utiliza-
cion de un disefio comprendido dentro del ambito de proteccion del registrado (articulo
45) y no sblo contra las copias, como ocurre con el disefio no registrado comunitario, o
con la propiedad intelectual. Ademas, a diferencia de las marcas, la indicacion de los pro-
ductos a los que vaya a aplicarse el disefio no condicionaré el alcance de la proteccion
reconocida”.

El art. 45 de la LDI contempla el contenido®® de la proteccion registral de acuerdo
con una estructura ya clasica en materia de propiedad industrial tanto en su versante posi-
tivo como negativo. Una y otra manifestacion tiene distinto alcance, aunque es la pers-
pectiva negativa donde el derecho adquiere su verdadera dimension de exclusividad®™.

376 CASADO CERVINO, A. y BLANCO JIMENEZ, A. El disefio comunitario. Op. cit. pp. 59 y ss.

377 MACIAS MARTIN, José. “Estudio monografico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridi-
ca del diseno industrial”. En Estudios. Op. cit. pp. 674 y 675, agrega, “la efectividad plena del derecho se vin-
cula, como es logico, no a la concesion misma, sino a la publicacion del disefio, que es siempre posterior”.
Explica GARAYALDE, M*. Dolores. “El disefo industrial”, Op. ult. cit.: “como sucede en otras formas de pro-
piedad industrial, el comienzo de la proteccion se vincula al momento del registro del disefo industrial y su pro-
teccion plena al hecho de su publicacion. A partir de ese momento el titular del registro posee el derecho exclu-
sivo a su utilizacion y a prohibirla a terceros sin su consentimiento (art. 45)”.

378 Cfr., LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del disefio. Op. cit. pp. 80 y 81.

379 Dice DE LA VEGA GARCIA, F.L. Proteccion del diseiio en el Derecho Industrial. Op. ult. cit. p. 56,y
espec., pp. 250 y ss., “la atribucion del caracter de derecho de exclusiva sobre el disefio en un ambito de mer-
cado debe ser calificada como situacion excepcional o especial respecto de la libertad e igualdad que deben pre-
sidir las relaciones de mercado (...) la imitacion de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo
que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley (art. 11.1 de la Ley de Defensa de la
competencia); se pone, pues, de manifiesto el caracter excepcional de las situaciones monopolistas que derivan
de los derechos sobre bienes inmateriales en el marco de la ordenacion juridica de la actividad concurrencial.
Estimamos que el derecho de exclusiva relevante debe ser el derecho de propiedad industrial (...)".
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Prescribe el art. 45, que se entendera por utilizacion del disefio en su vertiente positiva:
“la fabricacion, la oferta, la comercializacion, la importacion y exportacion o el uso de
un producto que incorpore el disefio, asi como el almacenamiento de dicho producto para
alguno de los fines mencionados”.

En cambio, la perspectiva negativa tiene un alcance mas amplio al incorporar todas
las atribuciones y facultades dadas al titular del derecho, pero a la sazon de poder impe-
dir su goce a terceros. En otros términos, el aspecto negativo se articula en la facultad de
prohibir a los terceros el uso de su diseno. Se trata, en definitiva, de un derecho de natu-
raleza impeditiva o prohibitiva, esto es, de un ius prohibendi, cuyo ejercicio confiere una
serie de acciones legales tal y como veremos mas abajo, en orden a defender su creacion
frente a todos.

Junto al art. 45, no olvidemos la trascendencia derivada del art. 46 de la LDI, que
atribuye al solicitante, aun antes de la publicacion de la concesion, una proteccion provi-
soria frente a la persona a quien se hubiere notificado la configuracion del disefio con
anterioridad a la efectividad de la presentacidon de la solicitud y el contenido de ésta
(publicidad). La proteccidn cautelar o provisoria comporta el reconocimiento de un dere-
cho a percibir una indemnizacion razonable por actos de utilizacion del diseno, que des-
pués de la publicacion del otorgamiento quedarian prohibidos.

Entonces, se favorece el hecho de que antes del nacimiento de la proteccion registral
sea posible invocar la llamada tutela provisional, prevista en el art. 46, que consiste en el
derecho a exigir una indemnizacion razonable de cualquier tercero que entre la fecha de
presentacion de la solicitud y la fecha de publicacion del disefo registrado hubiere lleva-
do a cabo un empleo abusivo o prohibido del disefio.

Para comprender los fundamentos del amparo provisional se han de observar las
siguientes reflexiones, a saber: primera, notese que se ha de notificar de manera feha-
ciente al infractor el contenido y la fecha de la solicitud. Con esta exigencia la LDI per-
sigue satisfacer dos intereses en conflicto: el interés del solicitante en alcanzar una pro-
teccion lo mas rapida posible, y la seguridad juridica derivada de un sistema registral que
demanda una idonea publicidad de los derechos de exclusiva, si bien sdlo podra recla-
marse después del registro del disefio, aunque tenga por objeto conseguir una compensa-
cion o indemnizacidn por los actos realizados con anterioridad.

Segunda reflexion, una vez concedido el registro y su posterior publicacion, la tute-

la es completa y confiere derecho a su titular para impedir y obstaculizar cualquier acto
de explotacion del disefio como la fabricacion, la oferta, la comercializacion, la importa-
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cion®™ o la exportacion, uso o almacenamiento para estos fines del producto que aplique
un disefio encuadrado dentro del ambito de amparo registral.

Como ya apuntaramos y ahora venimos a subrayar la Optica negativa del diseho
industrial, esto es, el ius prohibendi alcanza segln el art. 47 a los disefios que no pro-
duzcan en el usuario informado una impresion general distinta de las formas ya conoci-
das. El articulo 47 es de gran relevancia en la mecanica operativa de la LDI para enten-
der el amparo que se concede al diseno registrado. Dice el art. 47 de la LDI, respecto al
alcance de la proteccion: “1. La proteccidon conferida por el diseho registrado se exten-
dera a cualquier disefio que no produzca en el usuario informado una impresion general
diferente. 2. Para determinar el alcance de la proteccion se tendra en cuenta el margen de
libertad del autor al realizar el disefio”.

Se infiere de dicho mandato que la extension de la tutela del disefo esta intimamen-
te vinculada con uno de los requisitos de fondo del disefio industrial como es la singula-
ridad (art. 7 LDI), que recordemos es cumulativo con la novedad y distingue en mayor
medida el disefio y lo diferencia respecto a otros, si se cumple dicha caracterizacion y,
ademas, sf esté registrado tendrd una mayor tutela que aquél que no observe dichos con-
dicionantes.

Pensamos que la razon de ser de este mandato obedece a la conveniencia de evitar en
todo lo posible las imitaciones serviles®' o uso indebido del talento ajeno. Reparese que
en el marco del disefio industrial las imitaciones serviles prohibidas seran aquellas que,
sin llegar a constituir una reproduccidn exacta, presentan suficientes semejanzas con el
original hasta el punto de producir una impresion general sustancialmente idéntica en

380 Nadie pone en duda que el titular de un derecho nacional de propiedad industrial en genérico, puede
impedir la importacion desde otro Estado comunitario de productos que violan su derecho. Esta es la doctrina
establecida basicamente en la Sentencia de 22 de julio de 1976 (Caso Terrapin/Terranova), y reiterada en otras
Sentencias como las de 31 de octubre 1974 (Caso Centrapharm/Winthrop), de 17 de octubre 1990 (Caso Hag
D), y de 30 de noviembre 1993 (Caso Renault/Audi). También puede impedirse la importacion desde otro
Estado Miembro de determinados productos al amparo de normas sobre competencia desleal. Esta es la doctri-
na que puede encontrarse en la Sentencia de 30 de noviembre de 1993 (Caso Renault/Audi). Al respecto, véase
a BERCOVITZ, A. “Las marcas y los derechos de propiedad industrial”. Op. ult. cit. pp. 35 a 37. PEROT-
MOREL, Marie Angele. “La propuesta de Reglamento comunitario”. Op. ult. cit. pp. 267 y ss. Para el Derecho
norteamericano, cfr.,, HUDIS, J. y SIGNORE, Ph. “Protection of Industrial Designs in the United States”. Op.
ult. cit. pp. 258 y ss.

381 Cfr., OTERO LASTRES, J. M. “Aproximacion a la figura de la imitacion servil”. Anuario de Derecho
Industrial, 1984-1985. pp. 61 a 78.
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cualquier usuario informado*. Sobre este particular, resulta insignificante el mayor o
menor namero de coincidencias y lo Ginico que cuenta es la impresidon general, que ya
hemos analizado y comprendido su alcance en sede de singularidad como condicionante
de fondo.

Al hilo de lo precedente, también hemos de apreciar lo disciplinado en el parrafo 2°
del art. 47, en orden a determinar el alcance de la proteccion, por cuanto que se tendra en
cuenta el grado de libertad del autor al confeccionar el disefio, en concordancia con el
requisito de la singularidad demandada ex art. 7 LDI. Se desprende, pues, que el margen
de libertad del autor no s6lo constituye un presupuesto para la existencia de singularidad,
sino que también lo es para perfilar si concurre o no infraccion de los derechos inheren-
tes. Y esto es asi porque la ausencia de libertad creativa originara la exoneracion de toda
responsabilidad para el infractor. Por consiguiente, sdlo sera responsable el que reprodu-
ce libremente, lo cual puede valorarse como una manifestacion del principio nemo ad
imposibilis tenetur.

La libertad resulta ser condicion indispensable por cuanto que en la infraccidon se
aprecia la circunstancia de que en materia de disehos existen configuraciones formales
que el disehador no selecciona sino que le vienen impuestas. Esta imposicion se debera,
normalmente, a circunstancias de naturaleza técnica y sin descuidar tampoco las exigen-
cias del mercado, que establece la estética de cada momento, condicionantes laborales,
entre otros extremos. Ante estos condicionantes el creador-disehador se vera libre de res-
ponsabilidad o sospecha de copiar o reproducir otros disehos subsistentes.

Como indicabamos, los derechos se conforman alrededor de un monopolio, es decir,
la atribucion de derechos exclusivos, aun cuando éstos también plantean una serie de

382 Interpreta la figura del usuario informado y los diferentes pardmetros a usar en la apreciacion del art. 47
de la LDI, el Auto de la Audiencia Provincial de Soria nim. 261/2005, de 31 de octubre de 2005 (JUR
2006/19001), “la Ley no define el concepto de usuario informado, porque este habra de concretarse caso por
caso en funcion del segmento del mercado a que vaya especificamente dirigida la oferta del producto. Por otra
parte, la referencia al grado de libertad del disehador no implica necesariamente que la extension de la protec-
cion sea inversamente proporcional a la funcionalidad del diseho, ya que un diseho puede ser altamente creati-
vo y funcional a la vez. Hay que tener en cuenta que la industria del disefo incluye sectores muy diversos y que
no pocas veces la creatividad de los disehadores se mueve en el seno de tendencias o margenes de sensibilidad
compartida, comin a los gustos o modas de la época. La preocupacion por garantizar una proteccion efectiva
pero sin bloquear la creacion independiente de nuevos disefios estuvo muy presente en la elaboracion de la
norma comunitaria que ha inspirado la presente regulacion”.
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Iimites®™ traducidos en el agotamiento del derecho ex art. 49 de la LDI y el art. 51°* orde-
nador de los Iimites al ejercicio de los derechos reflejados en el uso y observancia de los
principios informadores del Ordenamiento juridico.

El diseno se traduce en la posesion de un haz de derechos™ -ya resefiados- y la posi-
bilidad de negociar con los mismos. Al igual que otros bienes inmateriales, el diseho
industrial puede ser objeto de diversos negocios juridicos. El RCE disciplina esta mate-
ria en el Titulo III bajo la denominacion ‘Del dibujo o modelo comunitario como objeto
de propiedad’, en términos muy parecidos al Reglamento 40/1994°%, sobre la marca
comunitaria®™’.

A nivel nacional, también el diseho industrial puede ser objeto de los mas variados
negocios juridicos™ tal y como anticipaAbamos a nivel comunitario. De modo que el titu-

383 Expresa sobre el tema: MACIAS MARTIN, José. “Estudio monografico de 1a Ley 20/2003, de 7 de julio,
de proteccion juridica del disefo industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 675, “los limites al derecho exclusivo vie-
nen dados por el agotamiento comunitario (articulo 49), comin a todas las modalidades de propiedad industrial,
y por los derechos derivados de la utilizacion anterior de buena fe (articulo 50), que es una excepcion también
generalizada en otras modalidades, prevista también en el Reglamento de la Marca Comunitaria. (...) también
limitan el derecho exclusivo del titular las llamadas zonas de inmunidad, como son los actos realizados con
fines no comerciales en un ambito privado y actos realizados con fines experimentales ilustrativos o docentes
bajo ciertas condiciones (art. 48)”.

384 Cfr., articulo 51. Limites al ejercicio del derecho.
1. La explotacion del diserio registrado no podrd llevarse a cabo de forma contraria a la ley, la moral, el orden
publico o la salud publica, y estard supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones temporales o
indefinidas establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales.
2. El derecho sobre el diserio registrado no podrd invocarse para eximir a su titular de responder frente a las
acciones dirigidas contra él por violacion de otros derechos de propiedad intelectual o industrial que tengan
una fecha de prioridad anterior.

385 Para CURELL AGUILA, Marcel-1i. “Panorama actual”. Op. cit. p. 317, “en cualquier caso, entiende que
el titular de un diseho registrado con indicacion de un producto determinado debera poder perseguir al tercero
que utilice sin su consentimiento el mismo disefo (y en determinadas circunstancias un disefio proximo) apli-
cado a un producto distinto, y podra arguir paralelamente que ello contraviene las disposiciones reguladoras
previstas en la Ley espanola sobre Competencia Desleal, en particular las referidas a los actos de imitacion”.

386 DO L 011 de 14 de enero de 1994, modificado por el Reglamento (CE) 422/2004, DOUE L 70, de 9 de
marzo de 2004.

387 Asi, LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. Op. cit. pp. 1466 a 1468.

388 Apunta MACIAS MARTIN, José. “Estudio monografico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion
juridica del diseno industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 678, “el Titulo VII de la Ley se ocupa del diseho como
el objeto de propiedad, limitdndose a los aspectos puramente contractuales, en defecto de autorregulacion de las
partes. La Ley condiciona la validez de los actos de disposicion inter vivos a la forma escrita, y subordina su
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lar o el solicitante de un diseho que no esté en condiciones econdmicas de explotarlo por
si mismo podra ceder la facultad de explotacion a cambio de una remuneracion econd-
mica.

Descendamos un poco mas en torno al contenido que contempla la Ley en base al
Titulo VII: La solicitud y el Registro de Disefio como objeto de derechos segtn los arts.
58 a 64 de la LDI. Las disposiciones que reglamentan esta materia estan basadas en la
normativa tradicional en materia de propiedad industrial. Con caracter sintético hemos de
enunciar lo siguiente:

Respecto a la cotitularidad, la Ley precepttia que el diseho puede pertenecer a una o
varias personas y establece unas reglas en el art. 58°* de la LDI, para ordenar la situacion
de cotitularidad, esto es, cuando la titularidad del disefio recae sobre mas de una perso-
na. El origen de la cotitularidad puede hallarse en una autorfa colectiva del diseno, asi
como también en una adquisicidn colectiva del mismo.

En lo que hace a la transmision y constitucion de derechos reales, el art. 59 de la LDI
disciplina la posibilidad de que el diseho pueda ser objeto de los mas diversos negocios
juridicos y, a tal fin, perfilar los principios generales que han de informar aquellos nego-
cios. Sobre este particular, se sehala que podra transmitirse, darse en garantia o ser obje-
to de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otros negocios
juridicos o medidas que resulten de cualquier procedimiento ejecutivo. Respecto a la
transmision, la LDI no aporta una definicidén de la misma, pero si podemos comprender
que aqui se incluye la subrogacion del adquirente en la posicion juridica que poseia el

oponibilidad frente a terceros de buena fe a su inscripcion en el Registro de disefios (art. 59.2 LDI). El proce-
dimiento de inscripcion de las modificaciones de derechos, se regula en el Capitulo IIT del Titulo VII de la Ley”.

389 Disciplina el articulo 58. Régimen de cotitularidad. “7. Cuando la solicitud de registro o el diseio regis-
trado pertenezcan proindiviso a varias personas, la comunidad resultante se regird por lo acordado entre las
partes, en su defecto por lo dispuesto en este articulo y en ultimo término por las normas de derecho comiin
sobre la comunidad de bienes. 2. Cada uno de los cotitulares por si solo podrd: a) Disponer de la parte que le
corresponda notificdandolo a los demds comuneros, que podrdn ejercitar los derechos de tanteo y retracto en el
plazo de un mes a contar desde la notificacion en el caso del derecho de tanteo o desde la inscripcion de la
cesion en el registro de diserios, en el caso del derecho de retracto. b) Explotar por st mismo el diserio, previa
notificacion a los demds cotitulares. c) Realizar los actos necesarios para la conservacion de la solicitud o del
registro. d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra quienes infrinjan los derechos derivados del diseiio
registrado, notificandolo a los demds cotitulares a fin de que éstos puedan sumarse a la accion y para que con-
tribuyan al pago de los gastos habidos. 3. La concesion de licencias a terceros para explotar el disefio reque-
rird el acuerdo de la mayoria de los participes en los términos previstos en el articulo 398 del Codigo Civil”.
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transmitente. Al igual que acaece en el Derecho comiin o general, esta subrogacion impli-
ca la transmision del diseio con todas sus cargas y gravamenes. Luego, la cesion de dere-
chos es predicable a los derechos que se encuadran en la modalidad del disefo.

La transmision se vendra a realizar a titulo gratuito u oneroso, intervivos o mortis
causa. La LDI acoge, del mismo modo, las transmisiones forzosas al disponer que el
disefio podra ser objeto de embargos y medidas que resulten del procedimiento de ejecu-
¢ion, como resenabamos.

Llama la atencion que sea el art. 59, n° 5 de la LDI, el encargado de fijar las funcio-
nes y naturaleza del Registro de Disefios, esto es, dentro del Capitulo dedicado a las
transferencias, Licencias y gravdmenes. Sistematicamente no parece lo mas adecuado,
aunque es verdad que este tipo de negocios juridicos relatados en el art. 59 LDI encuen-
tra en el Registro de Disenos la pieza de engranaje perfecta mediante su publicidad para
poder dar efectividad a aquéllos. Y de hecho uno de los principios que se contienen en el
art. 59 viene dado por la prioridad temporal y la buena fe que se derivan de la inscripcion
registral (cfr., arts. 59, n°s. 2 y 4, respectivamente).

Siguiendo con la interpretacion del art. 59°, cabe apuntar que los actos recogidos
bajo este mandato, cuando se realicen infer vivos deberan constar por escrito para que
sean validos, y solo podran oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el
Registro de Disefos. En el marco de actuacion de las patentes, la doctrina ha justificado
la exigencia de forma escrita por la importancia que tiene como instrumento para la trans-
ferencia de tecnologia.

También se infiere del art. 59, ordenador de los principios generales que orientan las
transferencias, licencias y gravamenes sobre el diseho, que el principio de publicidad
consiste en la posibilidad que tienen todos los interesados de acceder al contenido de los
datos que publica el Registro. En virtud de lo dispuesto en el art. 59 de la Ley, la publi-
cidad se hara efectiva mediante el acceso individualizado a las bases de datos, suminis-

390 El mandato senala, ademas, que la inscripcion es un condicionante para que el acto derive en efectos
frente a terceros. Ese mandato reproduce el art. 32 de la Ley Hipotecaria, y el art. 606 del Codigo civil, en cuan-
to que el art. 32 de la Ley Hipotecaria y su correlativo art. 79.2 de la Ley de Patentes, es 1la muestra de la ‘pre-
suncion de integridad registral’. Ademas, la prioridad que se desprende de la Ley no es sino la traslacion del
art. 17 de la Ley Hipotecaria, asi hemos de puntualizar que la fecha en que el documento accede al Registro es
importante a los fines de saber qué 6rgano es el competente para conocer de la solicitud de inscripcion que, a
su vez, gozara de preferencia sobre las que accedan con posterioridad. Al respecto, FERNANDEZ-NOVOA y
GOMEZ SEGADE. La modernizacion del Derecho de Patentes espaiiol. Madrid, 1984. pp. 243 y 244.
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tro de listados informaticos, consulta autorizada de los expedientes, obtencion de copias
de los mismos y certificaciones. Todo ello de forma gratuita al igual que sucede en la Ley
de marcas ex Disposicion Adicional Undécima de dicha norma.

En lo tocante al sistema de licencias, la regulacion de las licencias en la LDI es equi-
parable a la prevista en las leyes de Patentes y de Marcas. En este sentido, la LDI resul-
ta poco intervencionista o rigida al permitir un amplio margen de actuacién de la libre
autonomia de la voluntad, pero con las garantias y seguridad juridica que han de con-
templarse ex lege, que se aplicaran en ausencia de convenio o de pacto.

El art. 60*' de la LDI admite una variada tipologia de licencias, cuyo contenido
puede variar en funcion de ciertas variables. En funcion del alcance geografico se posi-
bilita al titular del disefio que conceda su licencia para todo o parte del territorio espanol.
A falta de pacto expreso, se entendera que la licencia se extiende a todo el territorio espa-
nol*?. Igualmente pueden concederse licencias en exclusiva o no, asi como prefijadas
para un tiempo determinado o para toda la duracién de la vida del diseno.

Ni que decir tiene que la seguridad juridica vendra proporcionada por el dato de que
los actos realizados sobre el disefio han de ser registrados e informados por lo estableci-
do en los arts. 59 -ya comentado-, 63 y 64, respectivamente, de la LDI, que contemplan
los principios registrales, asi como las distintas formalidades comunes y el procedimien-
to de inscripcion®”.

Luego, el Capitulo III del Titulo VII, conformado por los arts.63 y 64, aborda la cues-

391 Prescribe el articulo 60. Licencias. “1. Tanto el diseiio solicitado como el registrado podrdn ser objeto
de licencias, para todo o parte del territorio espaiiol, en su totalidad o en alguna de las facultades que inte-
gran el derecho exclusivo, para todas o parte de sus posibles aplicaciones. 2. Las licencias podrdn ser exclu-
sivas o no exclusivas. Se entenderd, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva 'y que el otorgan-
te podrd conceder otras licencias y explotar por si mismo el disefio. 3. La licencia exclusiva impide el otorga-
miento de otras licencias y el otorgante de la licencia solo podrd explotar el diseiio si en el contrato se hubie-
re reservado expresamente ese derecho. 4. Los derechos conferidos por disenio registrado podrdn ser ejercita-
dos frente a cualquier titular de la licencia que viole alguna de las limitaciones establecidas en el contrato rela-
tivas a la duracion, la forma del disefio, la modalidad de explotacion o la naturaleza y calidad de los produc-
tos a que se aplique el disefio.5. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrd derecho a explotar
el disefio durante toda la duracion del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio esparniol y para
todas sus aplicaciones.6. El titular de una licencia no podrd cederla a terceros ni conceder sublicencias, a no
ser que se hubiere convenido lo contrario”.

392 Véase mas en LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del diseiio. Op. cit. pp. 103 y ss.

393 Para el dibujo y modelo comunitario hemos de estar lo disciplinado en los arts. 23 a 26 del Reglamento
(CE) n°. 2245/2002, de desarrollo del RCE.
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tion de la solicitud y procedimiento de inscripcion de las modificaciones de derechos (por
ejemplo, cambio de titularidad). Como novedad mas sobresaliente en esta tematica intro-
ducida por la LDI quizé sea la proporcionada por la eliminacidén o supresion de la exi-
gencia de un documento piblico en las inscripciones que sean consecuencia de un con-
trato. Quiere manifestarse que es suficiente para acreditar la transmision de la titularidad
con una copia auténtica del contrato, o bien copia simple con legitimacion de firmas
efectuada por notario o por otra autoridad puablica competente en consonancia con lo
establecido por la Ley de Marcas™.

Fijémonos que las consideraciones hasta aqui vertidas son en su mayoria referidas al
diseno registrado, pero ello no implica desconocer que también el disefio no registrado
auxilia y comporta derechos, aunque hay que matizar puesto que la titularidad sobre dise-
nos registrados otorga un derecho de exclusiva en el cual se pueden distinguir dos ver-
tientes: una positiva que permite la utilizacion en exclusiva de éste; y, otra negativa, tam-
bién denominada ius prohibendi, que faculta a oponerse a la utilizacion del mismo por un
tercero no autorizado, tal y como hemos visto. Ahora bien, el contenido integrador de los
derechos que disfruta el titular de un disefio no registrado™ consiste Gnicamente en la
vertiente negativa o ius prohibendi**, disfrutando de unos derechos similares a los atri-
buibles y predicables al derecho de autor*”.

394 En este punto, LENCE REIJA, C. La proteccion. Op. cit. p. 110, opina que “la supresion de documento
publico en las transferencias de propiedad industrial no parece casar bien con una tradicion juridica como la
nuestra, en que la inscripcion registral cumple una finalidad protectora de los agentes que actian en el trafico
juridico y, sobre todo, de aquellos que conffan en lo que el Registro publica”.

395 RODRIGUEZ DIAZ, Isabel. “El disefio industrial no registrado”. Op. cit. p. 277.

396 Cfr., el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona niim. 229/2005, de 30 de septiembre de 2005 (AC
2005/2114): “el derecho de exclusiva que otorga el diseho comunitario no registrado, de acuerdo con el
Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre, sobre dibujos y modelos comunitarios de acuerdo con el
Considerando 7 de la Directiva 98/71/CEE del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre pro-
teccion juridica de los dibujos y modelos industriales, que prevé que el Derecho comunitario o el nacional de
los Estados Miembros puedan otorgar proteccion, limitada y supeditada a ciertas condiciones, al disefio no
registrado, que establece una proteccion legal, directamente aplicable en nuestro pais, para todos los disefios
industriales no registrados que cumplan las condiciones fijadas por dicha norma (vid., arts. 1.2.a, 11y 19.2, as{
como Considerandos 16, 17, 21 y 25), durante un plazo de tres afios. No negaremos, ahora, la posibilidad de
esa proteccion a los disefios de la actora en cuanto amparados por un derecho de exclusiva, con su vertiente pro-
hibitiva, pues hay mobiliario que aparece divulgado por primera vez -y no se ha cuestionado por la demanda-
da- en el ano 2001. Aunque, por la duracion limitada de la proteccion, quedaria fuera de ella el mobiliario que
se dice plagiado y cuya divulgacion se produjo en 1999 y 2000” (el subrayado es de nuestra autorfa).

397 Traducido en impedir las copias o plagios de sus disefios durante un periodo de tres afos. Pero, a su vez,
estimese que bajo la LDI al permitir la tutela acumulada, se aprecia que si la obra es objeto de propiedad inte-
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9.1.- Las acciones tuitivas del diseno industrial

El disefio comporta en su integridad el ejercicio de una serie de acciones™ que el
Ordenamiento juridico y la propia LDI otorga para defender al disefio. A tal proposito, la
LDI recoge un abanico amplio de acciones judiciales en consosancia con el resto de
modalidades de la propiedad industrial.

Parece certero el distinguir tres niveles de acciones que se derivan del diseho: las
acciones concedidas al disefiador por un diseho industrial no registrado; las acciones
otorgadas al titular de un disefo registrado y, por Gltimo, acciones atribuidas a otras per-
sonas-terceros con interés legitimo. Esta clasificacion nos aproxima a otras llevadas a
efecto en otras legislaciones de la propiedad industrial tales como la Ley de patentes, de
20 de marzo de 1986, modificada por la Ley de 29 de abril de 2002; la Ley de Marcas,
de 7 de diciembre de 2001.

La pregunta es quiénes pueden ejercer las acciones: los titulares propietarios del dise-
fio. En este sentido, hemos de remontarnos al art. 14 de la LDI, que fija los diversos mati-
ces en torno a la titularidad. As{, cualquiera de los sujetos enumerados en el art. 14, pue-
den instar a una accion de caracter civil en virtud del articulo 16*” LDI, con el fin de que

lectual, el autor tiene en todo caso los derechos de explotacion sobre la misma en cualquier forma y la posibi-
lidad de impedir a terceros la explotacion comercial de las copias, ya que ésta implica necesariamente su repro-
duccion y distribucion, derecho que podria extenderse a las variantes de la misma a través de la facultad, que
también le concede el derecho de autor, de prohibir la transformacion de la obra sin su consentimiento. Ello no
le impedira registrarla ademas como disefo si se dan las condiciones previstas en la LDI, y en ese caso su pro-
teccion serfa absoluta, incluso frente al creador posterior independiente.

398 Cfr., la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria nim. 10 (JUR 2006/41720), de 28 de diciem-
bre de 2005, “asf, la violacion de ese derecho de exclusiva mediante la realizacion de cualesquiera de los actos
que lo infringen tiene como respuesta las acciones otorgadas al titular del disefio industrial”.

399 Reglamenta el articulo 16. Reivindicacion de la titularidad del disefo solicitado o registrado. “1. Si el
diserio hubiere sido solicitado o registrado por quien no tenia derecho a su registro segiin los articulos 14 o 15,
la persona legitimada conforme a dichos articulos podrd reivindicar que le sea reconocida y transferida la titu-
laridad registral, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que pudieran corresponderle.
También podrd quien tuviere derecho a la cotitularidad del diserio reivindicar su reconocimiento e inscripcion
como cotitular en el Registro de Diserios. 2. Las acciones encaminadas al reconocimiento de los derechos men-
cionados en el apartado anterior deberdn ejercitarse antes de que transcurran tres afos contados desde la
fecha de publicacion del registro del diseiio en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”. Este plazo no
serd aplicable cuando la persona no legitimada haya actuado de mala fe al solicitar el registro o al adquirir
los derechos reivindicados”.
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sea reconocida y transferida la titularidad registral en el caso que se realice la solicitud
de registro por cualquiera que no tuviera derecho a solicitarlo. Quiere manifestarse que
estamos ante una accidn reivindicatoria de titularidad, asf el art. 16.2, dispone como plazo
para requerir la titularidad los tres afios a contar desde la fecha de publicacion del regis-
tro del disefo en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

Junto a la accion reivindicatoria, especial trascendencia posee el contenido del art. 19
de la LDI, donde se viene a establecer el reconocimiento del derecho del autor*®: “a ser
mencionado como tal en la solicitud, en el Registro y en la publicacion del diseho regis-
trado”, por cuanto que la creacion corresponde a una titularidad individual; si, en cam-
bio, la titularidad es compartida, ahade el art. 19: “el disefo ha sido creado en equipo la
mencion del equipo podré sustituir a la de los autores”.

Ademas de las diversas acciones comentadas, indagando nos encontramos con otras
acciones dispersas a lo largo del articulado, -mas en particular y a nuestro interés-, las
acciones*' procesales en auxilio del disefio industrial, que vienen recogidas en los arts.
52 a 57** de la LDI. Las acciones seran de caracter civil, las reconocidas en la propia

400 Igual sucede para la propiedad intelectual, LEMA DEVESA, Carlos y FERNANDO MAGARZO, M*.
del R. “Las acciones judiciales concernientes al disefho industrial en la Ley espanola”. Op. cit. p. 93, recuerdan
“el articulo 14 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) establece el derecho moral a
exigir el reconocimiento de la condicion de autor. Asf pues, los autores de aquellos disehios que constituyan
obras de arte aplicado, tendran el derecho a ser reconocidos como autores también desde la perspectiva de este
precepto, pudiendo ejercitar las facultades reconocidas en el mismo”.

401 Téngase en cuenta como bien referencia: MACIAS MARTIN, José. “Estudio monografico de la Ley
20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica del disefio industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 677, “en cuanto a
la competencia la DA Primera de la LDI reenvia a las normas contenidas en el Titulo XIII de la Ley 11/1986
de Patentes ‘de aplicacion en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopcion

29

de medidas provisionales y cautelares en todo aquello que no sea incompatible con lo dispuesto en la misma’”’.

402 Cfr., respecto a la exégesis de estos mandatos lo que declara la Sentencia del Juzgado de 1o Mercantil de
Cantabria nam. 10, de 28 de diciembre de 2005 (JUR 2006/41720): “las recogidas en los articulos 52 y siguien-
tes de la Ley de Proteccion Juridica de los Disenos Industriales, aplicables en virtud de la Disposicion
Transitoria 2* a los modelos y dibujos industriales concedidos al amparo de la legislacion anterior (...) Tales
acciones son de cesacion, indemnizacion de danos y perjuicios, la adopcion de medidas necesarias para evitar
la prosecucion de la infraccion, la destruccion o cesion con fines humanitarios de los productos en que se haya
materializado la infraccion del derecho, la entrega de dichos productos a precio de coste y a cuenta de la indem-
nizacion de danos y perjuicios, la publicacion de la sentencia y la indemnizacion de danos y perjuicios, ademas
de cualesquiera otras acciones penales y civiles que correspondan al titular. En realidad, el articulo 53 no regu-
la solamente acciones sino que algunos de los hechos que determina son el contenido propio de las acciones a
ejercitar, tal como es el caso de la publicacion de la sentencia”.
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LDI, y también de caracter penal*”, tal y como se desprende del contenido del art. 52 de
la LDI.

El articulo 52** de la LDI viene a reconocer que el titular del disefio y, por tanto, de
los derechos a él conferidos puede ejercitar ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones

403 Fijémonos que los delitos contra la propiedad industrial e intelectual han venido a ordenarse por la Ley
Orgénica 15/2003, de 25 de noviembre (BOE N° 283, de 26 de noviembre de 2003), que modifica el Codigo
penal aprobado por la Ley Orgéanica 10/1995, de 23 de noviembre (BOE N° 281, de 24 de noviembre). En con-
creto, los arts. 273, 274, 276 y 287 del Codigo penal son los destinados a regular dichos delitos. Tras la refor-
ma, los delitos contra la propiedad industrial seran perseguibles de oficio, desaparece el condicionante de
denuncia previa, igualmente, se incrementan las penas y se tipifican como delito ‘de las importaciones parale-
las’, este tipo tiene especial relieve en el ambito de la Union Europea en sectores como el textil, farmacéutico,
automovilistico, entre otros, y sobre ellos hay vertida amplia jurisprudencia. En este 4mbito, hay que destacar
la Circular 1/2006, 5 de mayo de 2006, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la refor-
ma de la Ley Organica 15/2003, puede consultarse en <http://www.fiscal.es>

404 Singular relevancia interpretadora de este mandato es lo contenido en el Auto de la Audiencia Provincial
de Soria nim. 261/2005, de 31 de octubre de 2005 (JUR 2006/19001), al senalar “el articulo 52 de la misma
Ley 20/2003 de 7 de julio de 2003, de Diseno Industrial, establece la posibilidad de ejercitar acciones civiles y
penales para la proteccion de los derechos objeto de dicha Ley: “el titular de los derechos reconocidos en esta
Ley podra ejercitar ante los organos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra
quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia”. Pero el problema surge a la
hora de deslindar entre lo que constituye ilicito civil y conducta punible, puesto que la Ley no lo distingue
expresamente, sin que ello pueda llevarnos a la conclusion de que todo aquello que estd amparado por las dis-
tintas leyes relativas a la Propiedad Industrial (entre ellas la Ley de Disefio Industrial, antes citada) tiene tras-
cedencia penal, ya que resulta excesivamente amplia su definicion. Para resolver el citado problema veremos
qué requisitos exige el articulo 273 del C. p., para comprobar si de lo instruido existen indicios suficientes que
justifiquen la continuacion del procedimiento, tal y como se solicita en el recurso. De la lectura de dicho pre-
cepto se deducen los siguientes elementos: a) accion tipica, que consiste en fabricar, importar, poseer, utilizar,
ofrecer o introducir en el comercio objetos amparados por tales derechos; b) finalidad industrial o comercial en
el autor; ¢) ausencia de consentimiento del titular de la patente, o modelo de utilidad, o disefo en este caso, y
d) conocimiento de que se ha registrado el disefo, lo que impide la posibilidad de comision culposa (...)".

405 La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria nam. 10, de 28 de diciembre de 2005 (JUR
2006/41720), expresa en su Fundamento Juridico sexto, que “procede en primer término acceder a la peticion
de que se declare la existencia de una infraccion de los derechos de propiedad intelectual en dichos términos
por comercializar la demandada muebles confundibles con los amparados por dichos derechos (...)". Se infie-
re la accion declarativa.

406 Hemos de precisar por cuanto hace a los delitos contra la propiedad industrial, que éstos se encuadran
dentro de los delitos contra el orden socioecondmico, ya que el amparo perseguido se ilustra, de un lado, en el
particular de los empresarios competidores y, de otro, en el colectivo de los consumidores y el Estado. Ahora
bien, en la jurisprudencia no existe un criterio unificado en torno a esta cuestion, ademas de existir escasas sen-
tencias sobre el particular. Al no tener en la LDI una normativa expresa sobre este extremo nos hemos de remi-
tir a la legislacion de las otras modalidades de la propiedad industrial y, por ello, mutatis mutandi, podria ser de
aplicacion lo disciplinado en materia de patentes y modelos de utilidad recogido en el art. 273 del Codigo penal;
o bien respecto a las marcas, art. 274 del Cédigo penal. Previene el articulo 273. 1. Serd castigado con la pena
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civiles*” o penales** en contra de aquellos que vulneren su derecho y, a su vez, a deman-
dar los mecanismos pertinentes para su defensa.

de prision de seis meses a dos aiios y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin
consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique,
importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos. Apartado 1
modificado por la Ley Orgdnica 15/2003, de 25 de noviembre. 2. Las mismas penas se impondrdn al que, de
igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilizacion de un procedimiento objeto de una paten-
te, 0 posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento
patentado. 3. Serd castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el
pdrrafo primero de este articulo concurriendo iguales circunstancias en relacion con objetos amparados en
favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artistico o topografia de un producto semiconductor. Por
su parte, decreta el articulo 274. Serd castigado con la pena de seis meses a dos aiios de prision'y multa de 12
a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de pro-
piedad industrial registrado conforme a la legislacion de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca,
imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para dis-
tinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de
propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirdn en la misma pena los que importen inten-
cionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen licito como ilicito en su
pais de procedencia; no obstante, la importacion de los referidos productos de un Estado perteneciente a la
Union Europea no serd punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos
de dicho Estado, o con su consentimiento. Apartado 1 modificado por la Ley Orgdnica 15/2003, de 25 de
noviembre 2. Las mismas penas se impondrdn al que, a sabiendas posea para su comercializacion, o ponga en
el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este articulo,
suponen una infraccion de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos
importados del extranjero. 3. Serd castigado con la misma pena quien, con fines agrarios o comerciales, sin
consentimiento del titular de un titulo de obtencion vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o repro-
duzca, acondicione con vistas a la produccion o reproduccion, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra
forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproduccion
o multiplicacion de una variedad vegetal protegida conforme a la legislacion sobre proteccion de obtenciones
vegetales. 4. Serd castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el aparta-
do anterior utilizando, bajo la denominacion de una variedad vegetal protegida, material vegetal de repro-
duccion o multiplicacion que no pertenezca a tal variedad. Apartados 3 y 4 anadidos por la Ley Orgdnica
15/2003, de 25 de noviembre. Sehala como complemento de lo dicho el Informe de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual, Ginebra, proporcionado por Silvia Gema Navares Gonzélez, sobre “Medidas adop-
tadas por el Gobierno espafol relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual”, de 4 de mayo
de 2006 (WIPO/ ACE/3/11), p. 3, “la tltima reforma del Codigo Penal, cuya entrada en vigor se produjo el 1
de octubre de 2004, ha tenido especial trascedencia en tanto que configur6 estos delitos como publicos (es decir,
como perserguibles de oficio sin necesidad de denuncia). Este régimen es sustancialmente diferente del ante-
rior al 1 de octubre, que dificultaba enormemente la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
al exigir denuncia para poder iniciar el procedimiento penal contra los infractores. La reforma penal introduce
importantes cambios como el establecimiento de una armonizacion de las penas en los delitos contra la propie-
dad industrial e intelectual y la introduccion de circunstancias agravantes especificas como la utilizacion de
menores para los actos delictivos o la participacion en redes de delicuencia organizada. También, la modifica-
cion del Codigo Penal ha introducido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la posibilidad de destruir las mer-
cancias incautadas bajo determinadas circunstancias y siempre que se cumplan ciertas garantias, lo cual sera de
aplicacion a los procesos en materia de propiedad intelectual e industrial”.
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Por su parte, el art. 53*” enumera cuales serian dichas acciones de caracter civil, ya
que las penales no las perfila la LDI, asi: accidén de cesacidon, remocidn y la accidn para
peticionar la publicacion de la sentencia, sin perjuicio de las acciones anteriormente refe-
renciadas.

Brevemente, podemos anotar que la accidon de cesacion es referida a “los actos que
violen su derecho” ex art. 53 LDI, ilustrado en el hecho de que el tercero deje de vulne-
rar por mediacion de sus actos el alcance tutelar del disefio registrado. Avanzando con el
recorrido normativo en torno a las acciones judiciales habidas, hemos de subrayar que el
art. 53 apartado b) de la LDI, recoge la accidon de indemnizaciéon de dafios y perjuicios.
Por su lado, el art. 53.1 letra c) prescribe la facultad de solicitar medidas cautelares** des-

407 Téngase presente que la Ley 19/2006, de 5 de junio, en su articulo quinto, modifica la Ley 20/2003, de
7 de julio, de proteccion juridica del diseno industrial y, en concreto, se altera en los siguientes términos:

1. Se modifican los parrafos ¢ y e del apartado 1 del articulo 53 y se anade el apartado 3 con la siguiente redac-
cion:

c. La adopcion de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular,
que se retiren del trdfico econdmico los productos en los que se haya materializado la violacion de su
derecho y el embargo o la destruccion de los medios principalmente destinados a cometer la infraccion.
Estas medidas se ejecutardn a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que
no sea ast.

e. Alternativamente, la entrega de los medios o de los objetos a que se refieren los pdrrafos ¢ y d del apar-
tado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnizacion de darios y perjuicios, cuan-
do sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infrac-
cion apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnizacion concedida, el
titular del diserio deberd compensar a la otra parte por el exceso.

3. Las medidas contempladas en los pdrrafos a'y ¢ del apartado 1 de este articulo podrdn también solicitarse,
cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos
reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en si mismos una infraccion,
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacion y
de comercio electronico. Dichas medidas habrdn de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias. Vid.,
ademas, SAP. de Valencia nam. 43/2005, de 1 de febrero de 2005, (AC 2005/893); Sentencia del Juzgado de lo
Mercantil de Cantabria niim. 10, de 28 de diciembre de 2005 (JUR 2006/41720), al indicar que “respecto a la
peticion de retirada del mercado y destruccion, resulta pertinente de conformidad con el art. 53 LDI (...)
Tampoco cabe condena a destruir los moldes y las maquinas especificamente destinados a su fabricacion pues-
to que de la prueba practicada se extrae que el demandado comercializa los productos pero no que los fabrique
ni que, en consecuencia, posea dichos moldes y maquinaria, no habiéndose alegado siquiera por la actora, con
lo que se estarfa condenando por un acto de violacion que no se ha acreditado que realice”.

408 Asf se establece en el Auto del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de 26 de octubre de 2004, (AC
2004/2126), donde se explica algo mas, al relatar que “con arreglo a lo dispuesto en los articulos 81, 88, y 90
del Reglamento CE Ntm. 6/2002 el tribunal de dibujos y modelos comunitarios es competente para acordar
medidas provisionales y cautelares respecto de los dibujos y modelos comunitarios, que seran las previstas por
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tinadas a paralizar la actividad infractora o bien se retiren del mercado los productos que
provocan la infraccion. Sumado a lo anterior, el art. 53 en su parrafo 1°, letra f) posibili-
ta al titular del disefio registrado vulnerado la oportunidad de publicar la sentencia a costa
del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Cierto que el
mandato no aclara*” qué instrumentos son los idoneos para llevar a buen fin la publica-
cion, o si la publicacion ha de ser de todo la sentencia condenatoria o parcialmente, entre
otros extremos.

Remarcar que los articulos 54, concerniente a los presupuestos que han de concurrir
en la indemnizacion de dahos y perjuicios, y el art. 55*°, destinado a delimitar el compu-

la legislacion nacional respecto de los disefios nacionales, con aplicacion de las normas procesales espafolas
que rigen el mismo tipo de acciones en materia de disefio nacional, siempre que no contradigan las disposicio-
nes del Reglamento, La Disposicion Adicional Primera de la Ley de Proteccion Juridica del Disefo Industrial
de 7 de julio de 2003 se remite a la Ley 11/1986, de Patentes, que establece el régimen aplicable en su Titulo
XIII, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma y en particular no seré aplicable la
exigencia de justificar la explotacion del objeto protegido para solicitar la adopcion de medidas cautelares en
los términos del art. 133 LP, normativa contemplada, en lo que no resulte contrario, por las reglas generales pre-
vistas en los articulos 721 y siguientes de la Lecivil (...) con arreglo al art. 728 Lecivil sdlo podran acordarse
medidas cautelares si quien las solicita justifica: a) el periculum in mora... b) el fumus bonis iuris...”. Por su
lado y respecto a la adopcion de medidas cautelares destinadas al cese provisional en la comercializacion del

mobiliario de hogar que resulta idéntico al de la actora: ventaja competitiva que le permite ofertarlos a menor
precio: dato indiciario de un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, véase, Auto de la Audiencia Provincial de

Barcelona nim. 229/2005, de 30 de septiembre de 2005 (AC 2005/2124).

409 Més en LEMA DEVESA, Carlos y FERNANDO MAGARZO, M*. del R. “Las acciones judiciales...”.
Op. cit. p. 101.

410 Ordena el articulo 55. Calculo de los danhos y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.
“1. La indemnizacion de dafios y perjuicios comprenderd no solo las pérdidas sufridas, sino también las ganan-
cias dejadas de obtener por el titular del diseiio a causa de la violacion de su derecho. El titular del diseiio
registrado también podrd exigir la indemnizacion del perjuicio causado al prestigio del diseiio por el infrac-
tor, especialmente por una realizacion defectuosa de los productos ilicitamente comercializados, la realizacion
defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercializacion. Asimismo, la
cuantia indemnizatoria podrd incluir, en su caso, los gastos de investigacion en los que se haya incurrido para
obtener pruebas razonables de la comision de la infraccion objeto del procedimiento judicial.
2. Para fijar la indemnizacion por daiios y perjuicios se tendrd en cuenta, a eleccion del perjudicado:a)Las
consecuencias economicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habria obtenido de la explotacion
del diserio si no hubiera tenido lugar la violacion de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como
consecuencia de la violacion del derecho del titular del diserio registrado. En el caso de daiio moral procede-
rd su indemnizacion, aun no probada la exitencia del perjuicio economico. b) La cantidad que como precio el
infractor hubiera debido de pagar al titular del diseiio por la concesion de una licencia que le hubiera permi-
tido llevar a cabo la explotacion del diseiio conforme a derecho. c) El precio que el infractor hubiera debido
pagar al titular del diseiio por la concesion de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explota-
cion del disefio conforme a derecho.
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to de dichos danos y perjuicios e indemnizaciones coercitivas ocasionados, son los encar-
gados de la mecanica operativa de concretizar la indemnizacion aludida en el art. 53 b)
de la LDI; de suerte tal que se reconoce al titular de un disefio registrado y cuyo derecho
haya sido lesionado la ocasion de solicitar ‘la indemnizacion de los darios y perjuicios
sufridos’. Pero ademas el art. 55 va mas alla respecto al alcance de la indemnizacion al
poder recibir el titular una indemnizacion minima sin que se adicionen mas pruebas de
dicha vulneracion, siempre y cuando haya sido declarada judicialmente la violacion del
diseno. La cifra de tal indemnizacion se ha constituido en torno al uno por ciento (1%)*"

3. Para la fijacion de la indemnizacion se tendrd en cuenta especialmente la importancia economica del dise-
fio y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantacion en el mercado
y el niimero y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzd la actividad infractora. En caso
de dario al prestigio del diserio se atenderd, ademds, a las circunstancias de la infraccion, gravedad de la lesion
y grado de difusion en el mercado de los productos infractores.

4. Para fijar la cuantia de los darios y perjuicios sufridos, el titular del diseiioo podrd exigir, de conformidad
con lo previsto en el articulo 256.1.9°y en el articulo 328 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil la exhibicion de los documentos del presunto responsable de la vulneracion del derecho, que puedan ser-
vir para aquella finalidad.

5. El titular del diserio registrado cuya violacion hubiera sido declarada judicialmente tendrd, en todo caso y
sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnizacion de darios y per-
Juicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el
diserio protegido. El titular del disefio podrd exigir, ademds, una indemnizacion mayor si prueba que la infrac-
cion de su derecho le ocasiond darios o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos ante-
riores.

6. Cuando se condene a la cesacion de los actos de violacion de un diserio registrado, el tribunal fijard una
indemnizacion coercitiva de cuantia determinada no inferior a 600 euros por dia transcurrido hasta que se pro-
duzca la cesacion efectiva de la infraccion. El importe de esta indemnizacion y el dia a partir del cual surgird
la obligacion de indemnizar se fijard en ejecucion de sentencia”. (Apartados 1, 2 y 4 redactados de conformi-
dad con la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplian los medios de tutela de los derechos de propie-
dad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para falicitar la aplicacion de diversos regla-
mentos comunitarios).”

411 Seglin la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria nim. 10, de 28 de diciembre de 2005 (JUR
2006/41720), establece que “ha de entenderse que la infraccion de los derechos de propiedad industrial impli-
can necesariamente unos danos y perjuicios para su titular que ve infringido su derecho de exclusiva, lo que
especialmente ocurre en los supuestos como el que nos ocupa en los que se han desarrollado actos de comer-
cializacion que han generado ingresos en el infractor (...) la indemnizacion comprendera el 1% de la cifra de
negocios que haya realizado el actor con los productos sehalados, concretdndose esa cifra con la facturacion
oportuna y, de no ser posible acceder a ella, conforme a la documentacion contable y relativa al devengo de
impuestos, considerandose que toda cantidad que forme parte de la base imponible de estos (especialmente de
las declaraciones de IVA) que exceda de las facturas aportadas, se corresponden con la facturacion de los pro-
ductos con los que se han infrigido los derechos del actor. Ello, aplicando el articulo 329 Lec, ante la negativa
del demandado a aportar dichas facturas cuya presencia resulta clara a la vista de la comunicacion (...)”. Por
su lado, LEMA DEVESA, Carlos y FERNANDO MAGARZO, M. del R. “Las acciones judiciales...”. Op. cit.
pp- 99 y 100, puntualizan e interpretan el articulo 55 in fine al decir que “el dano al prestigio del disefio podra
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del montante global de los negocios llevado a cabo por el infractor con los productos que
contemplan el disefo registrado, cierto que este minimo no es obstaculo para que el titu-
lar pueda alcanzar la obtencidn de una indemnizacidén mayor, si procede.

Baste como ejemplo, lo que se decreta en la Sentencia del Juzgado de Primera
Instancia de Barcelona nim. 50, de 26 de octubre de 2004, (AC 2004/2060), en su
Fundamento Juridico Sexto: “la prueba practicada desmostr6 la utilizacidén de un disefio
no registrado ajeno por el demandado...violentarse sus titularidades dominicales y sus
derechos de explotacion, de manera que habrd de ser resarcido, como solicita en su
demanda, en la pérdida sufrida y en la ganancia dejada de obtener, sirviendo de soporte,
a estos fines, el art. 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefio
Industrial. Es evidente que los dafos y perjuicios quedaron acreditados en los autos ...se

pide por la demandante que la indemnizacion se cuantifique en base a las ganancias deja-
das de obtener, a las ganancia obtenidas por las codemandadas y que se aplique el 1% de
la cifra de negocios realizada por el infractor en aplicacidn del art. 55.5 de la Ley 20/2003

(...) No estima este Juzgador que haya sufrido mas pérdidas que éstas puesto que ha que-
dado acreditado en el juicio que las codemandadas son empresas que realizan confeccio-
nes de alto nivel y que trabajan con géneros de alta calidad, con lo cual, la imitacion que
se realizo en su momento no fue burda ni desprestigid en modo alguno en cuanto a cali-
dad a la demandada, ni pudo producir confusiéon o descrédito alguno. As{ pues, no pro-
duciéndose ninguna otra lesidon que la que se deduce de la adquisicion de géneros a un
tercero que los imita totalmente en lugar de adquirirlos a su verdadero creador, debemos
cifrar la indemnizacioén en el importe de este géneto adquirido a tercero al que debe ana-
dirse el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con dichos modelos (...)”.

Igualmente, la accidon de remocion*? se contiene en el art. 55 de la LDI. Los articu-

originarse debido a tres motivos: la calidad inferior de los productos ilicitamente comercializados, la realiza-
cion defectuosa de las imitaciones, o las condiciones en que haya tenido lugar su comercializacion. Bastara que
concurra una de estas circunstancias para que se estime dahado el prestigio del disefio; sin embargo, cuantos
méas motivos concurran, mas grave sera el daio al prestigio del disefio registrado y, en consecuencia, mayor sera
la indemnizacion que corresponda al titular del mismo”.

412 LEMA DEVESA, Carlos y FERNANDO MAGARZO, M* del R. “Las acciones judiciales...”. Op. cit.
p- 97, expresan “el articulo 55 LDI contempla dos medidas destinadas a remover los efectos producidos por la
infraccion del disefio: de una parte, la medida consistente en la retirada del mercado de los productos en los que
se haya materializado la violacion de su derecho (art. 55.1.c in fine). De otra parte, la medida consistente en la
destruccion o la cesion con fines humanitarios de tales productos (art. 55.1.d). (...) esta Gltima posibilidad (la
de cesion con fines humanitarios) fue introducida en el articulo 41.1. d) de la LM y fue positivamente acogida
por la doctrina”.
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los 56 y 57 de la LDI son los encargados de establecer dos limites a la realizacion de
aquellas acciones comentadas. De un lado, art. 56, decreta que “el titular del disefio no
podré ejercitar las acciones establecidas en este titulo frente a quienes utilicen los obje-
tos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado
en forma adecuada los dafos y perjuicios causados”. Y, de otro, el art. 57 fija el plazo de
prescripcion al concretarlo en cinco afos.

También la LDI disciplina la nulidad y la caducidad del disefio registrado en sus arts.
65 a 74. El articulo 65 de la LDI viene a reconocer la accion de nulidad** en correspon-
dencia con el articulo 13 de la LDI. Por su parte, el articulo 66** de 1la LDI, prescribe los

413 Comenta MACIAS MARTIN, José. “Estudio monogréfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protec-
cion juridica del diseno industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 666 y ss., en particular, p. 668, “dado que el arti-
culo 65 LDI al referirse a las causas de nulidad, se remite al articulo 13 LDI, en el que se habla de resolucion
judicial firme, el verdadero titular que ha obtenido una sentencia declarativa a su favor podra optar entre la
OEPM por hacer valer esa sentencia en fase de oposicion para conseguir la revocatoria del disefo o si lo pre-
fiere, podra optar por pedir que le sea transferida la titularidad registral como se prevé en el articulo 16 LDI.
En cualquiera de los dos casos hace falta una sentencia firme que se hace valer ante la Administracion”. En otro
orden y por lo que hace a la nulidad del dibujo y modelo comunitario, resultan de interés atender a las resolu-
ciones que declaran la nulidad o la situacion en que se hallan los expedientes recogidos de manera esquemati-
ca y cronologica por la OAMI, en su direccion <http://oami.europa.eu/es/design/inval.htm> Basten algunos
ejemplos, entre ellos, la desestimacion de declaracion de nulidad de dibujo o modelo comunitario registrado n°.
000208335-0001,  sobre  lamparas, pantallas 'y  plafones, véase la  resolucion en
<http://oami.europa.eu/pdf/design/ICD%20000000875%20decision%20(ES).pdf>; en igual linea, desestimar
la solicitud de declaracion de nulidad de dibujo o modelo comunitario registrado n°. 000294145-0001, sobre
chase longue, hamacas y tumbonas, véase la resolucion en <http://oami.europa.eu/pdf/design/inval-
dec/000294145-0001.pdf>.

414 Manda el articulo 66. Legitimacion para el ejercicio de la accion de nulidad.
“l1. Podrd solicitar la declaracion de nulidad cualquier persona fisica o juridica, asi como cualquier agrupa-
cion constituida legalmente para la representacion de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de
servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés
legitimo. No obstante, la accion de nulidad basada en los motivos de denegacion de registro previstos en los
pdrrafos c), d), e), f) o g) del articulo 13 solo podrd ser ejercitada por los titulares de los derechos en que se
funde la accion.
2. La accion se dirigird contra quien sea titular registral del diseiio en el momento de la interposicion de la
demanda y deberd ser notificada a todas las personas titulares de derechos inscritos sobre el diseiio con el fin
de que puedan personarse e intervenir en el procedimiento.
3. Cualquier persona legitimada segiin el apartado 1 que pruebe que el titular del diseiio registrado ha ejerci-
tado frente a ella las acciones derivadas del diserio registrado podrd intervenir como parte en el procedimien-
to de nulidad en tanto no haya recaido resolucion firme y lo solicite antes de que transcurran tres meses desde
la presentacion de la demanda en su contra. Igual derecho tendrd quien demuestre que el titular del diserio
registrado le ha requerido para que cese en su actividad infractora y pruebe haber iniciado un procedimiento
para obtener una declaracion judicial negatoria de la infraccion del dicho diseiio”.
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diversos sujetos legitimados para ejercitar dicha accidn, diferenciandose en funcion de las
causas alegadas, siendo en unos casos las recogidas en el articulo 13 letras ¢, d, e, fy g,
donde solo el titular del disefio registrado es el legitimado y, en otras cuando aparezca
cualquier otra causa, donde las personas fisicas o juridicas, agrupacion constituida con-
forme a Derecho para representar los intereses de los comerciantes, fabricantes, presta-
dores de servicios, productores y usuarios, que puedan probar que resultan lesionados por
el derecho de disefio, podran solicitar la nulidad o bien demostrar que detentan un dere-
cho o interés legitimo. Ajustandose este planteamiento a la clasificacion de los diversos
tipos de acciones referenciadas al inicio de este epigrafe.

Mas adelante, en el cuerpo del articulado de la LDI, podemos extraer como el arti-
culo 71" disciplina las posibles causas de caducidad del disefio, a saber: la ausencia de
renovacion, la renuncia de su titular y la falta de legitimacion sobrevenida para alcanzar
el registro del disefio. Claro que la caducidad en los dos primeros casos es de indole
administrativa ya que sera la OEPM la que se encuentra facultada para declarar y reco-
nocer dicha caducidad, por el contrario, en el Gltimo supuesto vendra declarado por reso-
lucidn de los tribunales, esto es, caducidad de caracter judicial.

Ni que decir tiene que el diseho no registrado*® al igual que el registrado también
detenta las acciones relatadas hasta aqui en sus diversas variantes. Sea como fuere, si
observamos atentamente las diversas acciones -contenidas a lo largo de la LDI no reco-
gidas sistematicamente en una Gnica sede-, echamos en falta algunas que si se discipli-

415 Ex articulo 71. Causas de caducidad. “I. Caducard el registro del diseiio, procediéndose a su cancela-
cion: a) Cuando no haya sido renovado al término de alguno de los periodos quinquenales previstos en el arti-
culo 43 de esta ley. b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular. ¢) Cuando su titular deje de cum-
plir las condiciones de legitimacion establecidas en el articulo 4 de esta ley. 2. En los dos primeros casos la
caducidad serd declarada por la Oficina Espariola de Patentes y Marcas y en el tercero por los tribunales”.

416 Se establecen asi medidas cautelares para el disefio no registrado: dice el Auto Juzgado de lo Mercantil
de Alicante, de 26 de octubre de 2004 (AC 2004/2126): “respecto de los dibujos y modelos comunitarios no
registrados, por aplicacion del art. 85.2 al que se remite el art. 90 RCE tal presuncion de validez no rige, y
corresponde al titular acreditar, y en sede de medidas cautelares, aportar indicios fundados o apariencia de buen
derecho de que su dibujo o modelo: -retine los requisitos y notas que definen el dibujo o modelos comunitarios
(art. 3);. -es nuevo y posee cardcter singular (arts. 4, 5y 6); . -no incurre en ninguna de las prohibiciones pre-
vistas en el art. 8 y 9 del RCE.; -no han transcurrido tres afios a partir de la fecha en que dicho modelo o dibu-
jo sea hecho publico por primera vez dentro de la comunidad; -el tercero no autorizado ha copiado de mala fe
y no fruto de la actividad creativa independiente, ya que el art. 19 RCE confiere al titular del dibujo y modelo
no registrado solo el derecho a impedir que se realicen copias de estos o que las utilicen, sin que pueda impe-
dir su utilizacion por el tercero que lo hubiere creado de forma independiente del que quepa pensar razonable-
mente que no conocia el dibujo o modelo divulgado por el titular”.
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nan en otras modalidades de la propiedad industrial. En efecto, no se contempla en el
texto normativo la accidén de enriquecimiento injusto, si bien esto no es obstaculo para
que pueda fundamentarse dicha accidn por analogia respecto a otras legislaciones de la
propiedad industrial*”. Lo mismo sucederia con la accion declaratoria judicial negatoria
de infraccidn de disefio, aunque se menciona en el art. 66. 3 in fine de la LDI, dentro de
la accidn de nulidad. Notese ademas que la cobertura de la accion negatoria encontraria
su habilitacion legal por el cauce que proporciona la Disposicion Adicional Primera de la
LDI, al ordenar como clausula general que “las normas contenidas en el Titulo XIII de
la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, serdn de aplicacion en lo relativo al ejer-
cicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopcion de medidas provisionales
y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma”.

Anadido a lo precedente, ha de considerarse el hecho de que el disefio también pudie-
ra protegerse por la via de la defensa de la competencia desleal**, como medida acumu-
lable -si procede-, pero como accion independiente de las que proporcionan la propiedad
industrial, tal y como ya hemos explicado.

Para terminar con el itinerario legal -aunque no sea propiamente objeto de acciones
tuitivas, pero si de alcance protector-, no podemos dejar de mencionar otro aspecto en
torno al disefio como es su registro internacional contemplado en los arts. 75 y 76, res-
pectivamente de la LDI. Sea como fuere, sobre estas materias cabe sehalar que la LDI ha
seguido muy de cerca, -a veces incluso literalmente-, el régimen dispuesto para otras
modalidades de la propiedad industrial, en particular, la legislacion de patentes y marcas,

417 Cfr, LEMA DEVESA, Carlos y FERNANDO MAGARZO, M*. del R. “Las acciones judiciales concer-
nientes al disefo industrial en la Ley espanola”. Op. ult. cit. p. 102, “la accidon de enriquecimiento injusto no se
recoge, a diferencia de la Ley de Patentes en la LDI”. In totum, sobre la figura, FERNANDEZ-NOVOA, Carlos.
El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial. Madrid: Marcial Pons, 1997. p. 19.

418 En la practica, IBANEZ ROMAN, M. Gracia. “La imitacion desleal de disefos industriales”. Op. ult.
cit., comenta tres pronunciamientos jurisprudenciales sustentados en el contenido del articulo 11 de la Ley de
Defensa de la Competencia Desleal, en concreto, STS. de 25 de mayo de 2004 (RA 3971); SAP. de Valencia
(Seccion 7%), de 28 de enero de 2004 (AC 880); SAP. de Madrid (Seccion 11?%), de 25 de junio de 2004 (AC
1138), que resulta recurrente, y asi se manifiesta que la competencia desleal sea alegada como motivo comple-
mentario o subsidiario en las pretensiones de violacion o imitacion del diseno, asi la SAP. de Granada de 18 de
enero de 1994 (AC 77); SAP. de Vizcaya de 3 de diciembre de 1996 (AC 2598) o SAP. de Valencia de 27 de
marzo de 2000 (AC 1206). Concluye la autora en sus comentarios en p. 298, diciendo que “la LCD se alega de
manera subsidiaria en las demandas judiciales y resulta atil, sobre todo porque existen casos en los que el dere-
cho de exclusiva no es valido, no ha sido registrado, o el diseno efectivamente fabricado no se corresponde con
el registrado. En estos casos, de no alegarse la vulneracion del art. 11 LCD, la presunta imitacion desleal podria
quedar impune”.
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ademas de lo ordenado en el RCE, arts. 27 y siguientes del mismo.

Adviértase que en materia de disefos internacionales, Espaia ha ratificado el Acta de
Ginebra de 1999 del Arreglo de la Haya, el 4 de septiembre de 2003*?, ya comentado,
relativo al depdsito internacional de los disefios industriales. I[gualmente, hemos de tener
presente la regulacion del disefo internacional disciplinada en el RCE y los trabajos pre-
paratorios actuales en orden a su adecuacion al Acta de Ginebra de 1999**.

419 A favor de dicha ratificacion se ha pronunciado enérgicamente MACIAS MARTIN, José. “La futura ley
espanola de proteccion juridica del disefo industrial: algunas clave de la reforma”. En Novedades y Aspectos
actuales de la propiedad industrial, grupo espaol de la IPPI. Barcelona, 2002. pp. 45 y ss.

420 En esta materia hemos de observar los trabajos preparatorios y la Propuesta de Reglamento del Consejo
por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 6/2002 y (CE) n° 40/94, COM (2005) 689, 2005/0274/CNS,
de 22 de diciembre de 2005 [SEC (2005) 1749], para hacer efectiva la adhesion de la Comunidad Europea al
Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya, relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales. Se
viene a perfilar el estado de la cuestion es su introduccion, asi como el objetivo perseguido con relacion a los
dibujos y modelos industriales. Se relata: “el Reglamento de dibujos y modelos comunitarios establece el sis-
tema de dibujos y modelos comunitarios, que permite obtener una proteccion unitaria de los dibujos y mode-
los para todo el territorio de la Comunidad. Con arreglo al Reglamento, un dibujo o modelo puede ser prote-
gido en tanto que dibujo 0 modelo comunitario no registrado, si se hace puiblico conforme al procedimiento
previsto en el Reglamento, o como dibujo o modelo comunitario registrado, si se registra segiin el procedi-
miento previsto en el Reglamento. Con arreglo al Reglamento de dibujos y modelos comunitarios, la gestion de
los dibujos y modelos comunitarios es competencia de la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (mar-
cas, dibujos y modelos) — OAMI —, denominada en lo sucesivo «la Oficina». La Oficina empezd a aceptar soli-
citudes de dibujos y modelos comunitarios registrados el 1 de enero de 2003, y la concesion de registros empe-
z0 el 1 de abril de 2003. El 23 de diciembre de 2003 entrd en vigor el Acta del Arreglo de La Haya relativo al
Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, adoptada en Ginebra el 2 de julio de 1999 (en lo
sucesivo, «el Acta de Ginebra»). El Acta de Ginebra permite a los autores de dibujos o modelos obtener la pro-
teccion de los mismos en diversos paises mediante un unico depdsito internacional. Por tanto, con arreglo al
Acta de Ginebra, la presentacion de una tnica solicitud internacional ante la Oficina Internacional de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sustituye a todo el conjunto de solicitudes que debe-
rian presentarse en las diferentes Oficinas nacionales o regionales. Una de las principales innovaciones del
Acta de Ginebra es que pueden adherirse las organizaciones intergubernamentales que tienen una Oficina
regional para registrar dibujos o modelos con efecto en el territorio en el que es aplicable el tratado constitu-
tivo de la organizacion. Esta innovacion se introdujo en la ley de Ginebra con la intencion especifica de que
la Comunidad pudiera adherirse al sistema de registro internacional cuando entrara en vigor del sistema de
dibujos y modelos comunitarios. Con objeto de prepararse para la adhesion de la Comunidad al Acta de
Ginebra, la Comision ha elaborado dos propuestas, que se presentan conjuntamente. (...) Se propone que las
medidas que hacen efectiva la adhesion de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra se incorporen al
Reglamento de dibujos y modelos comunitarios mediante una modificacion de las disposiciones vigentes y la
adicion de un nuevo titulo XI bis sobre el «registro internacional de dibujos y modelos»”.
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X.- El Disefo industrial y su relacion con las diferentes modalidades de Propiedad
Industrial e Intelectual

Hemos puesto de manifiesto al inicio de este estudio que la creatividad y la innova-
cion se trasladan perfectamente al disefio industrial, que se ilustra al exterior de una
manera ‘pluriforme’ en cuanto a su comprension integral. El diseho forma parte al igual
que otras modalidades de la propiedad industrial de aquellos bienes o medios no tangi-
bles que configuran y construyen parte mas que relevante de los activos de las empresas,
de sus recursos y capacidades, y pueden ser empleados como fuerzas de adecuacion a
las presiones del entorno®™'. Entre estos activos intangibles, se ha subrayado en este tra-
bajo la creatividad o actitud creativa, por estimar que supone una de las materias primas
de la innovacidn: el disefio. Pero esta aseveracion también se hace predicable a la paten-
te o inclusive en orden a la creatividad respecto a la propiedad intelectual. Esto nos viene
a demostrar que la creatividad e innovacion del disefo industrial se apoya y se entiende
mirada desde un enfoque multidisciplinar y, -por lo que a nuestro objetivo hace-, en rela-
cion con el resto de figuras que estan limitrofes al disefio.

Si analizamos las diferentes modalidades de la propiedad industrial, éstas presentan
divergencias y similitudes*” cuya puesta de relieve nos sirve para perfilar el alcance y las
fronteras del disefio industrial. Resulta denominador comin de todas las variantes de la
propiedad industrial*® su acceso al Registro si contemplan una serie de requisitos para esa
inscripcidn y, consiguientemente, se derive la proteccion registral en todos los sentidos
que brinda el Registro de la propiedad industrial, en particular, el de disefos. A tal fin, la
Exposicion de Motivos de la LDI decreta claramente que “la concesion de un derecho
exclusivo con efectos ‘erga omnes’ se vincula al registro al igual que ocurre con otras
modalidades de propiedad industrial, con las ventajas derivadas de la seguridad juridica
que ello conlleva. No obstante, el disefio no registrado goza de una proteccion comunita-
ria especifica... frente a los actos de explotacion no autorizada de las copias del disefo,
que dura tres ahos contados desde la fecha en la que por primera vez haya sido hecho

421 Mas en <http://www.cotec.es/index.jsp?seccion=17&id=200602230001>, documento de estudio n® 30
intitulado Creatividad e innovacion en la prdctica empresarial (2005).

422 CANDELARIO MACIAS, I. “El diseho industrial y su relacion con las diferentes modalidades de
Propiedad industrial e intelectual”, en Suplemento de Derecho Internacional Privado y de la Integracion, Sara
Feldsteins de Cérdenas (dir.), Ed. Albrematica, Buenos Aires, 29 de julio de 2005, en
<http://www.eldial.com/suplementos/privado/privado.asp>

423 Véase, DE LA VEGA GARCIA, F. Proteccion del diserio en el Derecho Industrial. Op. cit. pp. 109y ss.
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accesible al pablico en la Comunidad Europea y se extiende automaticamente a todos los
disefios que cumplan las condiciones establecidas directamente en la norma comunita-

2

ria”.

Como ya hemos indicado, no podemos olvidar que derivado de la especial naturale-
za** del disefio industrial puede afirmarse que el disefo es auxiliado tanto en el Derecho
espafol como en el Derecho comparado tramite el Derecho de patentes siempre que
forme parte de la invencion objeto de la patente, invencidon que debera cumplir los requi-
sitos exigidos por la legislacion de patentes; pero también por el Derecho de marcas en
la medida que se trate de una forma que posea fuerza distintiva o sea idonea para distin-
guir y, simultdneamente, si cumple los requisitos exigidos para ello en virtud del Derecho
de autor*” por la elevada estética u originalidad manifestada. En consecuencia, en el pri-
mer caso, la tutela del disenio*® al ser éste una creacion funcional u operativa se aproxi-
marfa al ambito del Derecho de patentes (patent approach), mientras que en el segundo
y tercer supuesto, al primar en el disefio el caracter distintivo o componente estético nos
aproximarfamos al ambito del Derecho de marcas (trademark approach) y del Derecho
de autor (copyright approach), respectivamente.

A la vista de lo descrito, -a continuacidon- debemos establecer los matices diferencia-
dores -si procede- del disefo industrial respecto a las otras modalidades de la propiedad
industrial e intelectual.

424 DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M". “La proteccion juridica del disefo industrial: la novedad y el caracter
singular”. Op. cit. p. 90.

425 Pone de relieve -y compartimos las reflexiones ajustadas y certeras con los tiempos actuales- la Prof®.
LLOBREGAT HURTADO, M. Luisa. “El nuevo régimen juridico del disefo industrial en Derecho espanol”.
Op. cit. p. 1664: “al estudiar la figura de la forma estéticas se debe poner en relacion para proceder a su ade-
cuada caracterizacion con las formas artisticas (modelos artisticos), con las formas funcionales (modelos de uti-
lidad), con las formas tridimensionales (marcas tridimensionales) y, finalmente, con las formas no registradas
que se protegen por las leyes de competencia desleal...el examen del régimen juridico del disefo industrial debe
relacionarse con el derecho de patentes y modelos de utilidad, el derecho de autor y en ciertos aspectos con el
derecho de marcas y de la competencia, siendo necesario afrontar estas relaciones en la evolucion del merca-
do, con la estrategia empresarial, con los intereses de los consumidores y con el nuevo equilibrio concurrencial
a nivel internacional, todo ello desde una dptica muy diversa de la tradicional”.

426 LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. Op. cit. pp. 1463 y 1464, plantea que
“(...) la tradicional falta de autonomia juridica del disefio industrial se evidencia en los requisitos para la pro-
teccion. Asi, en los sistemas basados en el Derecho de autor (copyright approach) suele exigirse la originali-
dad, mientras que en los sistemas de proteccion inspirados en el Derecho de patente (patents approach) se exige
la novedad”.
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10.1.- Diseno Industrial y Disefios Artisticos (Propiedad Intelectual)

En la legislacion de cada pais se suelen fijar criterios que permitan separar*”’ justifi-
cadamente entre las obras plasticas*®, que deben ser protegidas por la propiedad intelec-
tual de aquéllas que deben ser objeto de la tutela otorgada por la propiedad industrial.

Reparese que es antigua la preocupacion doctrinal de saber a cudl de los dos siste-
mas*’ han de acogerse las creaciones plasticas (disefos): si al de la propiedad intelec-

427 Conforme a MERYNO BAYLOS, Pedro. “Diseho industrial. Una aproximacion al régimen protector”.
Op. cit. pp. 111 y 112: “el régimen de la propiedad intelectual y el que dedica la propiedad industrial especifi-
camente a los modelos y dibujos industriales. La distincion entre uno y otro régimen protector es evidente.
Mientras que la propiedad intelectual no exige formalidad alguna y el derecho nace por el mero hecho de la cre-
acion, la propiedad industrial es esencialmente formalista y la inscripcion previa es preceptiva para el naci-
miento del derecho”.

428 Notese que también en el contexto de la propiedad intelectual se contemplan similares requisitos en el
art.10 de la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposi-
ciones legales vigentes sobre la materia (BOE de 22 de abril de 1996), que delimita la esencia de los presu-
puestos materiales para recibir el amparo por el Derecho de la Propiedad Intelectual. Los presupuestos mate-
riales de la Propiedad Intelectual son: la originalidad y el carcter artistico que se pueden definir del siguiente
modo, originalidad, derivado del contenido de diversas sentencias del Tribunal Supremo se considera que seran
aquellos objetos que son el resultado de un esfuerzo intelectual del autor, debiendo consistir en una expresion
o impronta personal en funcion del margen dispensado a la libre creatividad del autor. Por su lado, cabe decir
respecto al caricter artistico, que el dibujo o modelo debe reunir un grado de creatividad o de individualidad
configurativa que lo haga acreedor de la condicion de obra de arte, que podria equipararse a la nota de singu-
laridad o caracter diferenciador propio de la propiedad industrial. Mas al respecto: OVEJERO GARCIA, Isabel.
“Los dibujos y modelos industriales”. Op. cit. p. 17. DOMINGUEZ PEREZ, Eva. M". “La proteccion juridica
del diseno industrial: la novedad y el caracter singular”. Op. cit. p. 91. En general, véase AA.VV. La tutela de
la obra pldstica en la sociedad tecnologica. Madrid: Trama Editorial, 2005.

429 Se ha intentado determinar la distincion entre disefos artisticos de los disefios industriales proporciona-
da, de una parte, porque los disefios artisticos (obras de arte puro) se entienden como creaciones exclusivamen-
te destinadas a decorar-ornamentar y su vocacion funcional es solamente para ser objeto de contemplacion (pin-
turas, esculturas, etc.). De otro lado, los disenos industriales se conciben como creaciones ftiles, es decir, como
creaciones destinadas a ser utilizadas de manera pragmatica (por ejemplo, muebles, vajillas, etc.). Estas creacio-
nes formales tienen un propdsito de ser empleadas, -aspecto practico-, y ademas un aspecto estético como valor
anadido al objeto. Vid., en tal linea: COHEN, Denis. Le nouveau Droit des dessins. Op. cit. p. 10. Véase las opi-
niones aclaratorias vertidas en el Derecho italiano: SENA. “Note critiche al decreto legislativo 12 aprile 2001”.
N° 164. Riv. Diritto Industriale, 2001. pp. 66 y ss. DI SANTO. “Il Diritto industriale 10 anni dopo. Il punto sui
modelli”. Dir. Industriale, 2002. pp. 335 y ss. Puntualiza BONELLI, Giacomo. “Industrial design e tutela del
diritto di autore”. N° 4. Il Diritto di autore, octubre-diciembre, 2003. pp. 497 y ss., “la necessita di rispettare
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tual* o al de la propiedad industrial*'. Esta preocupacion ha llevado a los regimenes
legislativos tanto espafiol como europeos a un proposito de amparar estas creaciones esté-
ticas a fin de salvaguardar los derechos de sus autores frente a reproducciones abusivas
o inconsentidas, o aprovechamiento de la reputacion y el esfuerzo ajeno. Las innovacio-
nes formales con cierto grado estético aplicado a los productos pueden encontrar su tute-
la por via acumulativa tanto por el Derecho autor como por el Derecho de disefios*?, tal

determinate caratteristiche tecnico/funzionali non esclude la creativita, rendendola piuttosto piu difficoltosa da
realizzare... nell’industrial design sia distinguibile un aspetto estetico/ artistico da uno funzionale ¢ dimostrato
dalla comune affermazione secondo la quale nell’opera del designer convivono insieme esigenze funcionali e
di utilita accanto ad esigenze estetiche e di ornamento”. Anade en pp. 514 y 515: “la avvenuta estensione della
tutela del diritto d’autore all’industria design non solo non debba scandalizare nessuno, ma appaia vicerversa
in armonia con le tendenze evolutive di questa branca del diritto almeno dell’ultimo quindicennio, tanto addi-
rittura da legittimare la domanda del perché tale estensione non sia avvenuta prima”.

430 Apunta FERNANDEZ-NOVOA, C. “El encuadramiento sistematico del diseio comunitario”. En
Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ.
Barcelona: Grupo espanol de la AIPPI, 2005. p. 411: “las afinidades existentes entre el Derecho del Disefo y
el Derecho de Autor son innegables porque el objeto de ambos es el mismo: la creacion consistente en la forma
o apariencia de un producto”. Sustentandose en un pronunciamiento jurisprudencial, declara respecto a la deli-
mitacion de la propiedad intelectual, MERYNO BAYLOS, Pedro. “Disefio industrial. Una aproximacion”. Op.
ult. cit. p. 114: “la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1992 (RA 8286), panacea de deman-
dados por infraccion de derechos de propiedad intelectual sobre disefios industriales que oponen como defensa
esta resolucion, que considera que s6lo el modelo original puede tener la consideracion de obra de arte per-
diendo tal entidad cada una de las mualtiples copias realizadas sobre el mismo”. Expresa la Sentencia referida
lo que sigue: “... la obra literaria, artistica o cientifica objeto de proteccion es una obra individualizada, la cre-
ada por el autor y no los posteriores ejemplares o reproducciones realizados por aquél o por sus causahabien-
tes en uso del derecho de explotacion que les reconoce el articulo 17 de la Ley... en casos como el presente en
que nos encontramos ante piezas producidas en serie por medios mecanicos para su explotacion industrial, el
objeto de la propiedad intelectual no lo son las obras asi producidas,... sino la obra originaria o primigenia que
sirvid de modelo para las posteriores copias o reproducciones mecénicas... .

431 FELLNER, Cristine. Industrial Design Law. Op. cit. pp. 81 y ss., parrafo 2162. Puntualizan para el
Derecho italiano, DI CATALDO, Vicenzo y VANZETTI, Adriano. Manuale di Diritto Industriale. Op. cit. pp.
481 y 482: “rimane difficile individuare lo standard che condizionera 1’accesso delle opere di design alla tute-
la d’autore. Probabilmente si dovra fare riferimento ad una sorta di riconocimento collettivo, deducible da mos-
tre, esposizioni, recenzioni, valutazioni di esperti... la legge 12 dicembre 2002, n° 273 delega il governo a rive-
dere le regole della tutela d’autore sui disegni e modello, ‘con particolare riferimento alle condizioni alle quali
essa & concessa, alla sua estensione ed alle procedure per il riconoscimento della sussitenza de requisiti”.
También manifiesta la dificultad en fijar los criterios distintivos: PEROT-MOREL, M. A. “Le systeme francais
de la double protection des dessins et modeles industriels”. En AA.VV. Disegno industriale. Op. cit. pp. 40 y
ss.

432 Sobre esta tematica y bajo la vigencia del EPI, IBANEZ ROMAN, Gracia M®. “El concepto de dibujo o
modelo en el Reglamento comunitario”. Op. cit. pp. 179, al decir que “las obras de arte son concebidas como
tales por su autor en el momento de su creacion. Sin embargo, la mayoria de los modelos y dibujos industria-
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y como hemos venido explicando de manera repetitiva.

En efecto, -en el Derecho comunitario- si parece posible -y continuando en linea con
el planteamiento anteriormente expuesto- que los disefios sean patrocinados a través del
derecho de autor, puesto que tanto el RCE como la DCE contemplan el principio de acu-
mulacion de la proteccion al amparo de la legislacion sobre la proteccion especifica de
los dibujos y modelos registrados, y al amparo de la legislacion sobre derechos de
autor*”, aunque hay que matizar el dato de que los Estados Miembros estan facultados
para prefijar libremente el alcance de la tutela de los derechos de autor y las condiciones
en que se otorga dicha proteccion**. Recuérdese que si observamos el contenido del RCE
no regula los modelos y dibujos artisticos. La Ginica referencia que se realiza entre la rela-
cion del Derecho de propiedad industrial con el Derecho de la propiedad intelectual es el
reconocimiento de la posibilidad de una proteccion acumulada de los disefios industria-
les por estos dos regimenes juridicos.

Trasladandonos al Derecho nacional, el legislador espafiol también ha adoptado el
criterio de acumulacidn. Piénsese, ademas, que en la LDI se atiende al nivel artistico para
diferenciar la obra de arte del disefio industrial. La Disposicion Adicional Décima del
texto legal previene que “la proteccion que se reconoce en esta Ley al diseiio industrial
serd independiente, acumulable y compatible con la que pueda corresponderle en virtud
de la propiedad intelectual cuando el diserio de que se trate presente en si mismo el grado
de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artistica seguin
las normas que regulan la propiedad intelectual”. Se extrae de este mandato que para
que el diseno industrial pueda acceder a la proteccion de la Propiedad Intelectual ha de
manifestar un “grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como
obra artistica segin las normas que regulan la propiedad intelectual”.

les se crean para hacer mas atractivos los productos industriales. No se conciben a priori como arte, aunque
pueda intentar darseles un caracter artistico. En este sentido, en el estudio de las relaciones entre derecho de
disehnos y derecho de autor, tenemos que hacer referencia a dos cuestiones diferentes. Por un lado, el tratamiento
de las obras de arte aplicadaos que ofrece el Reglamento 6/2002; y por el otro, la posibilidad de proteccion de
cualquier disefio como una obra de propiedad intelectual. En relacion a la primera cuestion, puede ocurrir que
el disefio consista en la incorporacion de obras de arte preexistentes como obras autdbnomas a productos que se
comercializan en masa. Seria el caso, por ejemplo, de la plasmacion de una obra de Miguel Angel en la super-

29

ficie de camisetas, carpetas o paraguas. En Espana, el EPI llama a estos disehos ‘modelos y dibujos artisticos’””.

433 GOMEZ SEGADE, J. A. “Desafios de futuro para el Derecho de Autor de la UE”. Tomo XXII. ADI,
2001. pp. 275 a 284.

434 Cfr, PLAZA PENADES, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. Op. ult. cit. p.
182.
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Cierto que en el texto legal no se desciende de manera especifica a delinear cuales
son los grados de creatividad y originalidad que han de presentar cada una de las figuras,
esto es, de un lado, el diseho industrial y, de otro, la obra artistica** para poder distin-
guirse de aquél. Considerando -como es obvio- que las obras artisticas también son bene-
factoras de tutela si observan los condicionantes impuestos por la Ley de Propiedad
Intelectual.

A decir verdad, no obstante, podemos encontrar en la LDI determinadas orientacio-
nes o pautas interpretativas destinadas a que el disefio industrial, para poder ser tutelado
como tal, ha de plantear un cierto grado de creatividad y de originalidad*® conveniente

435 Cfr, OTERO LASTRES, J. M. “La Patente... “. Ibidem. p. 46: “la importancia de deslindar esta figura
respecto del diseno en sentido estricto es evidente, ya que el disefio propiamente dicho solo puede ser protegi-
do por la Propiedad Industrial, mientras que la obra artistica aplicada a la industria puede recibir la proteccion
de la Ley del Diseno y la de la Propiedad Intelectual. En efecto, como dispone el art.10.1 del Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprobd el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual:
‘son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artisticas o cientificas expresadas
por cualquier medio o soporte, tangible o intagible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, com-
prendiéndose entre ellas: ... e) las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografia y las historietas
graficas, tebeos o comics, asi como sus ensayos y bocetos y las demés obras plasticas, sean o no aplicadas’”.
Para MACIAS MARTIN, José. “Estudio monogréfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica
del diseho industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 670, “en cuanto a la prueba del derecho, que incumbe como es
natural a quien lo invoca, habra de demostrarse la creacion, a la que la Ley vincula el nacimiento del derecho
(articulo 1 TRLPI) expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, haya sido no o no publica-
da. (...) Naturalmente, la forma mas sencilla de prueba de un derecho de propiedad intelectual es la inscripcion
en el Registro de la Propiedad Intelectual, cuyo reglamento fue aprobado por RD 281/2003 de 7 de marzo. Pero
como es logico cabe cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, del hecho y de la fecha de la crea-
cion de la obra”. MANGINI, Vito. “La innovacion estética de la produccion industrial: una reforma controver-
tida y los miedos del legislador”. Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2003. pp. 271
a 282. ROMANI LLUCH, Antoni. “La proteccion del disefio y su relacion y delimitacion con los derechos de
propiedad intelectual y la normativa sobre competencia desleal”. En Estudios sobre Propiedad Industrial e
Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ. Barcelona: Grupo espafiol de la AIPPI,
2005. p. 899: “como es de sobra conocido, los derechos de propiedad intelectual s6lo pueden pertenecer ab
initio (con unas pocas excepciones especialmente reguladas en la propia Ley) al autor, persona fisica, que ha
creado la obra en cuestion, distinguiéndose entre aquellos derechos de caracter personal o moral (que son irre-
nunciables e inalienables) y que aparecen relacionados en el art. 14 de la citada Ley; y aquellos otros derechos
de caracter patrimonial o también llamados de explotacion (que si pueden cederse a terceras personas fisicas o
juridicas, y tanto espacial como temporalmente) y que son los contemplados en los arts. 17 a 20 de la referida
Ley”. Para el Derecho italiano: FLORIDIA, Giorgio. “Il riordino della propieta industriale”. N° 1. Il Diritto
Industriale, 2003. pp. 22 y ss.

436 Entiende la relacion entre novedad y singularidad identificando ésta con la originalidad: DE LA VEGA
GARCIA, FEL. Proteccion del diseiio en el Derecho Industrial. Op. ult. cit. p. 79: “la novedad de un diseho
desde el prisma de la originalidad; asf, el modelo o dibujo industrial es nuevo si, a pesar de que su contenido
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para ser apreciado como nuevo y poseer, a su vez, caracter singular”’. Bajo este tenor,
quedan excluidos del ambito del disefo creaciones banales*, es decir, aquellas que no se
distinguen del resto por ser meras similitudes o reproducciones (ex art. 6.2 LDI) y, asi-
mismo, para poder ser defendida la creacidon ha de ser, cabalmente, diferente de las for-
mas existentes con anterioridad, evaluando en cada caso el grado de libertad del autor en
su creacion (ex art. 7 LDI). En otros términos, el disefio habra de cumplir con los condi-
cionantes de fondo ampliamente examinados en las paginas precedentes.

intrinseco es cominmente utilizado, deriva de su presentacion la nota de originalidad, lo que nos acercarfa a
situaciones que han existido en otros Ordenamientos Juridicos, tales como el aleman (en el que se exige
Eigentiimlichkeit), el italiano (ornato especial) o el francés (physionomie prope); esta interpretacion de la nove-
dad desde la originalidad reduce en cierto grado la intensidad de aquella, toda vez que no se requiere que el
disefio sea nuevo en el sentido de desconocido, sino que también serd considerado como diserio nuevo aquel
que, aunque conocido, sea original respecto de los demés disefios de sus caracteristicas”.

437 Sobre este requisito, piensa MACIAS MARTIN, José. “Estudio monografico de la Ley 20/2003, de 7 de
julio, de proteccion juridica del diseho industrial”. En Estudios. Op. cit. p. 657, “este modelo de proteccion ‘sui
generis’ se aleja también del criterio de originalidad, propio de la propiedad intelectual, entendida en sentido
subjetivo (origen propio: lo no copiado), y en su lugar maneja otro concepto mas objetivo: el del caracter sin-
gular del disefio para el usuario informado, teniendo en cuenta el margen de libertad del disehador. No es por
tanto un mero cambio seméntico. Es un requisito objetivo que, salvando todas las distancias conceptuales que
se quiera, recuerda al de la actividad inventiva de las patentes”.

438 Se considera que no es diseno industrial seglin la Cour de Parfs (4°. Chambre, B), 7 de junio de 2002,
Sté Georgia Pacific France, anciennement Fort James France c. Sté Strepp GmbH&Co, niim. 3, Annales de la
Propriété Industrielle, artistique et littéraire, 2002, pp. 499 y ss., “ne constitue par la contrefagon d’un modele
d’essuie-tour présentant des alignements de trois cercles concentriques légerement espacés, 1’espace laissé libre
par chaque ensemble de quatre cercles étant occupé par une forme curviligne sensiblement carrée posée sur la
pointe, un modele d’essuie-tout présentant des alignements de quatre grosses gouttes concentriques qui se tou-
chent... ces formes étant en outre parfaitement banales et appartenant a un genere ne peuvent faire I’objet en
elles-mémes d’une appropriation, la protection conférée par le modele invoqué est limitée a la combinaison par-
ticuliere de ces formes”.
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Figura n° 6. Diseho Artistico. Fuente: Botella realizada en Sipan-Pera.

Ahora bien, distinto de lo anterior a nuestro juicio, es el dato de que cuando en la cre-
acidn aparece y se refleja la personalidad de su autor hasta el punto de representar esta
impronta el nivel de diferenciacion respecto de lo anteriormente existente hasta ese
momento; esta creacion puede alcanzar per se un margen de creatividad y originalidad
necesario, que bien podria ilustrarse en una obra de arte aplicado*’; siendo esta origina-
lidad*® o ‘sello’ personal del creador lo que vendria a identificar la obra de arte aplicado.

439 Compartimos asi los argumentos vertidos por el Prof. OTERO LASTRES, J. M. “Concepto de disehio
y requisitos de proteccion en la nueva Ley 20/2003”. Op. cit. pp. 62 a 64, espec. p. 64, donde se pregunta “qué
grado de creatividad y originalidad se exige al diseho y cuédl es la obra de arte aplicado. Asi, si se conecta la
figura del disefio con los aspectos de los requisitos de proteccion que se refieren a la creatividad, se puede afir-
mar que para que una creacion sea protegible como diseno ha de poseer el grado de creatividad y originalidad
necesario para ser nueva y poseer ‘caracter singular’. (...) Por el contrario, si la creacion expresa la personali-
dad de su autor, hasta el punto de presentar un elevado grado de diferencia respecto de lo anterior, tal creacion
alcanza un nivel de ‘creatividad y originalidad’ que la convierte en una obra de arte aplicado (...) De tal suer-
te que el ‘mayor grado de diferenciacion’ o, lo que es lo mismo, la ‘mayor singularidad’ acaba por convertirse
en el principal indicio para determinar si una creacion alcanza el grado de obra de arte aplicado”.

440 Véase a ROCHA, M™. Victoria. “A originalidade como requisito de protec¢ao da obra pelo Direito de
Autor: Algumas reflexoes”. Tomo XXII. ADI, 2001. pp. 339 a 368.
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Utilizandose aquf la originalidad en un grado més intenso que el demandado para el dise-
fo (novedad y singularidad), pese a proyectarse dicha creacion sobre un articulo u obje-
to de uso cotidiano (disefio).

Podemos concluir que las obras de arte aplicadas a los objetos nos siguen plantean-
do similares problemas interpretativos de caracter fronterizo que en un pasado, pero
ahora se reconoce legalmente y se permite una tutela acumulada y, ademas, en caso de
conflicto, podemos recurrir a lo disciplinado en el art. 13 de la LDI, apartado g), al esta-
blecer como causa de denegacion o rechazo, el disefio que suponga un uso no autorizado
de una obra protegida en Espana por un derecho de propiedad intelectual. Sin que ello
suponga desconocer -tal y como venimos apuntando- que el disefio puede al mismo tiem-
po ser una obra artistica protegida por el Derecho de autor*'. En el caso que ambas cre-
aciones ilustradas en un objeto pertenezcan al mismo titular, la LDI favorece mediante su
Disposicion Adicional Décima, -reiteramos por su importancia por servir como pauta de
entendimiento y de referencia- el acopio de ambas protecciones a condicion de que el
disefo de que se trate presente en si mismo el acento de creatividad y de originalidad con-
veniente para ser amparado como obra artistica segin las normas que ordenan la propie-
dad intelectual. En la circunstancia de que la persona que solicita el registro no coincida
con el titular de la obra artistica, la propia Ley trata de minimizar los conflictos median-
te la inclusion de esta causa de denegacion.

En definitiva, las dudas ante situaciones fronterizas vienen a ser resueltas por parte

de la LDI por el camino de auxiliar -con amplitud- todo aquello que sea defendible si se
cumplen los condicionantes previstos ex lege.

10.2.- Diseno Industrial y Patente

A nadie escapa que tanto el disefio como la patente son invenciones, una formal y la
otra técnica encuadradas dentro del arco de actuacion de la propiedad industrial. Esta ase-
veracion logica, ademas, encuentra su punto de acercamiento y reflexion en uno de los
presupuestos demandados a ambas modalidades: la novedad.

441 LENCE REIJA, Carmen. La proteccion del diseiio. Op. cit. p. 52.
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En efecto, la base de aproximacion entre diseho y patente reposa en la novedad*?,
esto es, en el ingenio de “ser el primero” en presentar la innovacion. Es sabido que en el
Derecho de Patentes, para que se conceda la exclusividad o el monopolio sobre la inven-
cion se exige que el inventor aporte a la sociedad los conocimientos necesarios para eje-
cutar la regla técnica en que ésta consiste. Se comprende que el requisito de la novedad
en las invenciones técnicas sea un “algo” que se aporta el estado de la tecnologia y, por
ende, se pueda beneficiar de la exclusividad en su explotacion.

En cambio, la novedad peticionada para el amparo del diseho industrial presenta
varios elementos que no concuerdan con la novedad propia del Derecho de patentes, a
saber: en primer lugar, el disefio refleja una novedad relativa puesto que esta subordina-
da a un limite temporal y geografico frente a la novedad de la patente*” traducida en una
novedad mundial. En segundo lugar, la novedad en el disefio no se destruye con antici-
paciones del mismo en determinadas circunstancias, independientemente de que el que
pretende la proteccion conociera o no la existencia del diseho anterior**. Mientras que en
la patente el estado de la técnica como referente es riguroso en cuanto a las anticipacio-
nes, que si destruyen la novedad.

Es claro que la novedad de una modalidad respecto a la otra no son equiparables por
su extension o intensidad. Por ello, la correlacion entre patente y disefio industrial no
puede ser similar a la relacion entre derecho de autor y disefio donde pueden acumularse

442 Cfr., SAIZ GARCIA, Concepcion. “Requisitos de proteccion de los dibujos y modelos industriales”. Op.
ult. cit. p. 389.

443 Relaciona la patente con el diseho: LLOBREGAT HURTADO, M*. Luisa. “El nuevo régimen juridico”.
Op. cit. pp. 1669 y 1670: “la Directiva, con el fin de diferenciar el concepto de novedad del disefio del esta-
blecido en la legislacion de patentes, ha establecido unas excepciones a la regla general en relacion con el eje
central que es la divulgacion...En sintesis, podemos afirmar, en primer lugar, que la novedad exigida a los dise-
fios se diferencian del concepto de novedad exigida a las patentes y a los modelos de utilidad, en la medida en
que en éstos se valora el estado de la técnica y en los disehos industriales se valora que la apariencia externa de
un producto enriquezca el patrimonio de las apariencias totales o parciales de los productos a los que se incor-
pora el diseno. En este sentido, en el ambito de las invenciones patentables, el art. 6.1 de la Ley de Patentes de
1986 dispone que se considerara que una invencioén es nueva cuando no esté comprendida en el estado de la
técnica. Por tanto, en las patentes hay que comparar la regla técnica mientras que en los modelos se tendré en
cuenta el estado del patrimonio de las apariencias de la totalidad o de una parte de los productos en el momen-
to en que se presenta la solicitud, cuya novedad debe ser valorada no por un experto sino por el ‘usuario infor-
mado’, lo que sin duda suaviza el concepto de novedad”.

444 LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. Op. cit. p. 1464. SAIZ GARCIA,
Concepcion. “Requisitos de proteccion de los dibujos y modelos industriales”. Op. ult. cit. p. 389.
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dichas tutelas, sin embargo, no es el caso dable con el derecho de patentes*”.

Los problemas de asimilacion o acercamiento mas que de confusion entre el derecho
de patentes y el derecho del disefio industrial podrian venir dados cuando una invencién
susceptible de ser patentada se incorpora a la apariencia externa o forma de un objeto.
Pero dicha controversia ya ha sido resuelta de manera certera y contundente tanto por la
jurisprudencia como legalmente. A nivel comunitario, si acudimos al RCE, hay que refe-
rirse a lo que se estipula en el art. 8 al establecer que cuando un efecto técnico solo pueda
conseguirse a través de una forma determinada, dicha forma no podra ser protegida como
diseno*. Habria que acudir a las diferentes especialidades y modalidades de patente o
modelo de utilidad, cumpliendo los requisitos establecidos en cada ordenamiento juridi-
co sobre el particular. En otros términos, la funcion técnica del disefio se excluye de su
ambito tuitivo y no seria protegida como disefno industrial sino como patente o0 modelo
de utilidad dependiendo de las condiciones exigidas por su Ley reguladora. Recuérdese -
ahora- que se excluye de la nocion de disehio aquellas formas dictadas exclusivamente
por su funcidn técnica (arts. 11 y 13 LDI), atajando y resolviendo as{ cualquier duda que
pudiera suscitarse en torno a la hipotética confluencia de ambas modalidades de propie-
dad industrial.

445 In totum, GOMEZ SEGADE. La Ley de patentes y Modelos de Utilidad. Madrid, 1988. Como acerta-
damente sehala MACIAS MARTIN, José. “Estudio monogréfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protec-
cion juridica del diseno industrial”. En Estudios. Op. cit. pp. 656 y 657: “no hay en cambio posibilidad alguna
de acumulacion entre disefios y patentes o modelos de utilidad. Tedricamente, un producto o dispositivo puede
incorporar una solucion nueva a un problema técnico, y al mismo tiempo presentar una forma externa nueva y
singular. En ese caso un mismo producto puede incorporar elementos susceptibles de proteccion mediante
patente o modelo de utilidad y una forma externa constitutiva de un disefio industrial. Pero la aparente acumu-
lacion es engafiosa, porque el disefio jaméas protege la funcion técnica. No se trata solo de derechos distintos (en
sus condiciones de adquisicion y contenido) que recaigan sobre el mismo objeto, sino de derechos distintos que
ademas recaen sobre elementos también distintos de un mismo producto. No hay acumulacion (...) la protec-
cion del diseho se vincula a su novedad, como en las patentes, pero entendida en sentido muy distinto, ya que
nuevo es aqui lo no conocido profesionalmente y a nivel comunitario. No hace falta un innovacion formal que
enriquezca el ‘estado del arte’ o “patrimonio de las formas estéticas’ conocido en el mundo, sino que basta una
aportacion formal desconocida para los circulos especializados del sector de que se trate que operan en la
Comunidad”.

446 IBANEZ ROMAN, Gracia M*. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. Op.
ult. cit. p. 182, explica que “lo que el Reglamento establece es que no podra concederse un derecho sobre mode-
los o dibujos comunitarios si la funcion técnica del producto y su forma externa estan ligadas de manera tal que
no puede concebirse el objeto sin ambas conjuntamente, pues su funcionalidad vendria alterada en ese caso”.
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10.3.- Diseno y Modelo de Utilidad

Bajo este punto pueden traerse a colacidon algunas de las observaciones llevadas a
cabo en el anterior epigrafe. Con todo, la distincidn entre el disefio y el modelo de utili-
dad*’ no manifiesta problemas cuando el disefio se estructura solamente por la aparien-
cia ornamental de un producto o de una parte del mismo, mas dificultades intepretativas
se plantearfan cuando se confecciona por consideraciones meramente técnicas, si bien
estas Gltimas -como hemos explicado-, quedan fuera de la configuracion del disefio
industrial*®. Entonces, la creacion funcional o utilitaria no puede tutelarse como disefio
industrial, sino como modelo de utilidad*®. Reparese que el art. 4. 4, b) de la LP, esta-

447 Cfr., la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nam. 1335/2005, de 10 de octubre de 2005
(JUR 2006/98992), respecto al modelo de utilidad sehala: “para que un objeto pueda ser patentable como mode-
lo de utilidad es preciso que al mismo tiempo concurra: a) una modificacion formal en el aspecto externo sobre
objetos anteriores, y b) que tal alteracion incida en el funcionamiento y sea capaz de producir una utilidad, con-
siderandose que ésta se da cuando la modificacion formal aporta a la funcion a la que es destinado bien un bene-
ficio o efecto nuevo, bien una economia de tiempo, energia o0 mano de obra, o bien un mejoramiento en las con-
diciones higiénicas o psicofisiologicas del trabajo”.

448 Entre los autores que han venido ocupandose en establecer las diferencias entre el disefio y el modelo de
utilidad, véase a: OTERO LASTRES, J. M. Op. cit. pp. 48 y ss. GONZALEZ LOPEZ, Inmaculada. “El requi-
sito de la novedad en el régimen juridico de proteccion del modelo industrial”. Op. cit. p. 3999: “no es infre-
cuente que en un mismo objeto concurran una innovacion de la funcion técnica y una configuracion externa del
producto que resulta innovadora y estéticamente atractiva”. AULETTA, G. y SALANITRO, N. Elementi di
Diritto Commerciale. Op. cit. p. 42, “modelli industriali si distinguono in modelli di utilita, che cosistono in
idee inventive che conferiscono a beni gia conosciuti particolare efficacia e comodita di applicazione e di impie-
go (ad es., ad una poltrona per dentista si da una forma particolarmente efficace per I’uso a cui deve servire)”.
Por su lado: DI CATALDO, Vicenzo y VANZETTI, Adriano. Manuale di Diritto Industriale. Op. cit. pp. 476y
477: “los modelos de utilidad protegen una innovacion tecnoldgica, mientras que los modelos y disehos tutelan
una invencion puramente formal, luego no tienen nada en comin, sobre el plano sustancial; con las invencio-
nes, puede acercarse al terreno del derecho de autor o de las marcas... en abstracto entre los modelos de utili-
dad y los modelos y disefios se contrapone el dato que, en concreto, una misma forma puede presentarse en
grado de acceder a ambas tutelas, en cuanto desarrollan una funcion atil y al mismo tiempo se consideran los
aspectos externos del producto”. A su vez, en AA.VV. Diritto Industriale. Op. cit. pp. 277 y ss.

449 Comenta la relacion existente entre el disefio funcional con respecto al disefio industrial en genérico y
el modelo de utilidad: DE LA VEGA GARCIA, F.L. Proteccion del diseiio en el Derecho Industrial. Op. ult.
cit. pp. 97 a 99, “el modelo de utilidad (ventaja técnica) se podria diferenciar esta figura juridica aplicable al
disefo respecto del denominado diseno industrial (...) la innovacion formal introducidos en ellos no modifica
las cualidades que poseen desde el punto de vista de su utilidad; no la hace servir mejor al fin que normalmen-
te estan destinados, sino que Gnicamente les presta un aspecto mas original, atrayente o agradable, halagando
el sentido del gusto (...) ahora bien lo que caracteriza al disefo de utilidad, y que lo diferencia tanto del dise-
o industrial como, incluso, de los modelos de utilidad en general (...) la utilidad nueva que reporta deriva nece-
sariamente del disefio empleado, que, ademés, debe ser nuevo. La nueva configuracion estética (por tanto fun-
damentalmente externa) de un objeto hace que reporte por ello una utilidad adicional, la cual no existirfa sin el
concreto disefio o forma externa del mismo”.
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blece con caracter genérico, el hecho que las creaciones estéticas no se aprecien como
invenciones suceptibles de ser patentadas, que encuentran su correlativo, a sensu contra-
rio, en los arts. 11 y 13 de la LDI, respectivamente.

Ahondemos mas en torno a las anteriores afirmaciones. El modelo de utilidad se
regula en el articulo 143 de la LP, con el siguiente tenor: “1. Seran protegibles como
modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente titulo, las invenciones
que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una
configuracidn, estructura o constitucion de la que resulte alguna ventaja practicamente
apreciable para su uso o fabricacion. 2. En particular, podran protegerse como modelos
de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de
los mismos, que retinan los requisitos enunciados en el apartado anterior”.

Si atendemos al texto literal del concepto legal de modelo utilidad proporcionado por
la norma nos pueden asaltar las dudas de su deslinde con el disefio industrial*’. Cierto
que, primero, el disefio es una creacion de forma; el modelo de utilidad, por su parte, es
una creacion funcional. [fem mas, el articulo 143 de la LP, -ya referenciado-, declara que
el modelo de utilidad es una invencion hasta el punto que el art. 154 reenvia para su orde-
nacion a la materia de patentes, por ello hay que considerar que las creaciones que sean
puramente estéticas u ornamentales no han de estimarse como invenciones tutelables por
el modelo de utilidad, tal y como referencidbamos ex art. 4.4. b), LP.

Segundo, el disehio pone su acento en el valor artistico-estético que se incorpora al
objeto o producto, en cambio, el modelo de utilidad se sustenta en “la ventaja practica-

450 Observemos lo que se recoge en el Fundamento Juridico Quinto de la SAP. de Barcelona nim. 540/2004,
de 15 de diciembre de 2005 (AC 2005/1093), al establecer las diferencias entre el modelo de utilidad y el dise-
fio: “la proteccion del modelo industrial se limitaba al aspecto externo de los objetos de modo que si el mismo
adquirfa una caracterizacion funcional, es decir, que otorgaba alguna utilidad o ventaja practica, aquella pro-
teccion deja de tener sentido y la tutela precisa debe buscarse, no en el ambito del diseno, sino en los arts. 143
y ss. de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. En definitiva las soluciones a los problemas técnicos, si
son nuevas (y presentan actividad inventiva) podran protegerse mediante patentes o modelos de utilidad vy, si
no lo son, no podran monopolizarse. Sin embargo debe ponerse de relieve esa diferenciacion que se sustentaba
con claridad en la antigua regulacion se ha venido desvaneciendo en su rotundidad al afirmarse la idea de la
tutela del denominado disefio funcional. El criterio para la distincion de la diferente tutela lo seré el que la fun-
cion solo pueda conseguirse con una forma determinada y por tanto, aquel criterio habra de averiguar si forma
y funcion son o no separables. Ademés cuando més funcional sea el objeto disehado menor sera (mas condi-
cionada estard) la libertad de su creador (pardmetro éste que sigue tanto la Directiva como nuestra vigente
Ley)”.
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mente apreciable”, esto es, en que su funcionalidad técnica, -su utilidad-, lo incorporado
al objeto mejore o suponga una ventaja al uso o al empleo de dicho producto. Aunque
aqui cabria una invencion de forma y, de este modo, la forma se vincularfa a ambas moda-
lidades (el diseno y el modelo de utilidad).

Asf las cosas, una creacion formal de caracter ornamental®' también puede conllevar
una mejora en la funcionalidad y es aqui donde pueden plantearse problemas de inter-
pretacion. Dudas que -con anterioridad a la LDI-, se resolvian acudiendo a diversos cri-
terios de distincion de la funcidn con respecto a la forma del producto. Sin embargo, la
Exposicion de Motivos de la LDI nos viene a clarificar los limites*? entre ambas moda-
lidades de la propiedad industrial. Declara la Exposicion de Motivos: “(...) se registran
tanto los disehos meramente ornamentales como los funcionales, con exclusion de aqué-
llos cuyas caracteristicas vengan exclusivamente impuestas por su funcion técnica. La
separabilidad de la forma y la funcion es que permite que la forma externa de un producto
utilitario pueda ser protegido como disefo cuando las caracteristicas de apariencia revis-
ten ademas novedad y singularidad”.

No estd de mas recordar y ubicar la problemética en cuestion, por cuanto que los
inconvenientes surgen cuando el diseno es la apariencia o forma funcional de un produc-
to y, por ello, es dificilmente distinguible entre el ornamento y la funcionalidad del pro-
ducto*®. En efecto, los inconvenientes emergen cuando el disefo es la apariencia funcio-
nal de un producto y, a la vez, es la apariencia ornamental. En estos supuestos no esta-

451 FITTANTE, Aldo. “Note sulla nuova disciplina legislativa del disegno industriale”. N° 4. Il Diritto di
autore, octubre-diciembre, 2003. p. 527: “la estética del objeto del diseho no es escindible de su funcionalidad,
es una compenetracion. La forma de tal objeto no es algo autonomo de su valor estético”.

452 Asi lo entienden: BROSETA PONT y MARTINEZ SANZ. Manual de Derecho Mercantil. Op. ult. cit.
p. 220, al decir “en ocasiones resulta dificil distinguir el modelo de utilidad (que es una invencion) de los mode-
los industriales (que son simples creaciones estéticas incardinables en el sector del disefio industrial pero sin
una utilidad, adicional), precisamente porque unos y otros son creacion de forma en sentido amplio. Por ello,
se suele acudir al criterio de la ‘inseparabilidad de la forma’ respecto de la funcion o resultado ténico produci-
do (solo si variando la forma externa se anula el resultado técnico sera posible protegerlo por la via del mode-
lo de utilidad). Es también el criterio por el que opta abiertamente la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion
juridica del Disefio Industrial (véase la Exposicion de Motivos)”.

453 El Prof. OTERO LASTRES, J. M. “Concepto de diseho y requisitos de proteccion en la nueva Ley
20/2003”. Op. cit. p. 66, entiende sobre este particular que “para delimitar el disefio y el modelo de utilidad, es
necesario determinar, en primer término, si en una creacion de forma que cumple una funcion técnica -o en la
terminologia de la Ley, una ‘apariencia funcional’-, la forma y la funcion técnica producida por la misma son
o no separables, para lo cual son de gran utilidad los criterios de la multiplicidad de las formas o el criterio de
la incidencia de la variacion de la forma de un objeto sobre el resultado por éste producido (...)".
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mos ya ante creaciones puramente estéticas, sino ante formas funcionales. Aqui si hay
que diferenciar si la creacion de forma ha de protegerse como disefio o, por el contrario,
como modelo de utilidad.

Bajo esta situacion, hemos de distinguir el modelo de utilidad que es diferente al
diseno industrial**, ya que aquel es esencialmente una invencidn y, por tanto, no se ampa-
ra la apariencia externa del objeto en si, sino la formula o regla inventiva* que si se
manifiesta a través de la correspondiente creacion de forma. La invencion traducida en el

454 Ya el art. 169 del EPI, venia a concretizar las diferencias sehalando que “con objeto de establecer las
reglas para diferenciar lo que puede ser objeto de modelo industrial y modelo de utilidad habrd de servir de
norma lo que es objeto de proteccion, esto es, que el modelo de utilidad protege la forma en que se ejecuta y
que da origen a un resultado industrial, y el modelo industrial protege inicamente la forma”. A este respecto,
sefiala OTERO LASTRES. El modelo. Op. cit. p. 349: “la diferencia estriba en que el modelo de utilidad pro-
tege las creaciones de forma que dan origen a un resultado industrial, en tanto que el modelo industrial prote-
ge tnicamente las creaciones de forma. Sin embargo, la cuestion no es tan simple como parece dar a entender
el articulo 169. La distincion establecida por esta norma debe ser cuidadosamente matizada, toda vez que los
supuestos que pueden presentarse en la realidad son mas complejos de lo que se deduce del art. 169”.

Para el Derecho italiano, ADALGISA CARUSO, Maria. Temi di Diritto industriale. Op. cit. p. 263. También
GARGALE, Eugenia y SALAZAR, Paola. “Fattispecie-Modelli di utilita e disegni industriali”. Fasciculo 2.
Diritto e pratica del lavoro, 2001. pp. 22 a 26.

455 Vid., SAP. de Barcelona niim. 553/2004, de 21 de diciembre de 2005 (JUR 2005/33873), previene en su
Fundamento Juridico Segundo: “en el modelo industrial, como sefial6 la STS de 18 de febrero de 1972, no hay
solucion técnica, ni propiamente idea inventiva y si sdlo la produccion de una nueva forma, sin que represente
un beneficio o mejora su uso (en igual sentido se expresan las SSTS de 14 de julio de 1989 y de 26 de mayo
de 1997). De ahi que, a efectos de deslindarlo del modelo de utilidad, el articulo 169 del EPI acudiera a lo que
constituye objeto de proteccion de cada una de tales modalidades de propiedad industrial: el modelo de utilidad
protege la forma en que se ejecuta y da origen a un resultado industrial y el modelo industrial protege Gnica-
mente la forma. Siguiendo el mismo criterio, la Directiva 98/71/CE, sobre la proteccion juridica de los dibujos
y modelos (cuyos principios son incorporados por la vigente Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica
del Diseno Industrial, dispone en su articulo 7.1 que no podra reconocerse un derecho sobre un dibujo o mode-
lo a las caracteristicas de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su funcion técnica.
Se concibe, en suma, como un tipo de innovacion formal referido a las caracteristicas de apariencia del pro-
ducto en si o de su ornamentacion (tal como expresa la Exposicion de Motivos de la vigente Ley de Proteccion
Juridica del Diseno Industrial). Por su parte, el modelo de utilidad es definido por el art. 143 de la Ley 11/1986,
de Patentes, como aquellas invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en
dar a un objeto una configuracion, estructura o constitucion de la que resulte alguna ventaja practicamente apre-
ciable para su uso o fabricacion. Su nulidad, una vez obtenido el registro y téngase en cuenta aqui que el pro-
cedimiento de su registro no contempla un examen previo de la novedad ni de la actividad inventiva, ex art.
148.1 LP, podra obtenerse por los terceros que se consideren perjudicados cuando el mismo, entre otros, no
re(ina los requisitos descritos de (a) novedad, que es un concepto normativo, constituido por todo aquello que
antes de la fecha de la solicitud no haya sido divulgado en Espafia por una descripcion escrita u oral, y (b) la
actividad inventiva, que se apreciara si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un
experto en la materia”.

221



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

modelo de utilidad es una regla para el obrar humano, encaminada a resolver un proble-
ma técnico*.

Parece razonable pensar que pueden ser tuteladas como modelos de utilidad las for-
mas técnicamente necesarias y, por el contrario, como disefos industriales las creaciones
de forma estéticas aunque sean ftiles*’. Sea como fuere, para diferenciar cuando una
forma es técnicamente necesaria se puede recurrir a dos sistemas de distincion*®. El pri-
mero de ellos es el criterio de la multiplicidad de las formas, esto es, la posibilidad de lle-
gar al mismo resultado técnico a través de una variedad de formas. El segundo sistema
vendria dado por la incidencia de la variacion de la forma en el resultado técnico que se
pretende proteger, de tal suerte que si cambiando la forma varfa el resultado técnico y no
existe separabilidad, no se podria registrar como un disefo, sino como un modelo de uti-
lidad al primar la regla técnica respecto a la forma.

En todo caso, reparese -otra vez mas- que la LDI parece haber solucionado los ante-
riores inconvenientes interpretativos en torno a las apariencias funcionales.
Expresamente, el art. 11, apartado 1 de la LDI, apunta “el registro del disefio no conferi-

456 OTERO LASTRES. El modelo. Op. cit. pp. 346 y 347.

457 Claro en este punto resulta el comentario de la Profa. LLOBREGAT HURTADO, M*. L. “El nuevo régi-
men...”. Op. ult. cit. p. 1668, “en una primera aproximacion conceptual podemos afirmar que entre los mode-
los de utilidad y los disefios industriales desde el punto de vista sustancial solo existe una caracteristica comn,
que consiste en que en ambas figuras la proteccion que les otorga el ordenamiento se proyecta sobre la forma.
Sin embargo ambas figuras presentan caracteres diferentes de proteccion. En efecto, los modelos de utilidad
protegen una innovacion tecnoldgica. Por ello el legislador los protege en la Ley de patentes, y se les exige que
presenten una novedad en la forma que afecte a su funcion técnica. Por su parte, los disefios industriales s6lo
protegen las creaciones de forma que supongan una novedad en el patrimonio de las formas estéticas y pueden
ser formas Gtiles que no sean necesarias para cumplir una determinada regla técnica”.

458 En la practica pueden plantearse diversas variantes, asi, podemos encontrarnos con un supuesto tramite
el cual una creacion de forma cumpla una funcion técnica; la forma y la funcion técnica sean separables, la cre-
acion de forma podra ser protegida como disefio industrial. En cambio, en el caso contrario, esto es, cuando la
forma y la funcion técnica estan unidas inseparablemente, en este caso, la regla técnica se encuentra indisolu-
blemente unida a la forma del objeto en que aquella se ha materializado, de suerte que el efecto técnico no puede
producirse con independencia de la forma. En este punto, surge el interrogante de qué proteccion ha de ofre-
cerse a esta creacion de forma y tendriamos que atender a una serie de criterios para diferenciar tales como: que
la forma sea nueva y que el efecto técnico producido por la misma sea también nuevo se protegeria como mode-
lo de utilidad: forma nueva, funcion técnica nueva e inseparabilidad entre la forma y la funcién técnica. Otro
supuesto es si la forma carece de novedad, pero el efecto técnico producido es nuevo, en este sentido, no se pro-
tegeria ni como disefo ni como modelo por carecer del requisito de la novedad. Por Gltimo, si la forma es nueva
y el efecto ténico no lo es, esta creacion de forma no se protegeria como modelo de utilidad, pero si como dise-
fio industrial al aportar valor anadido al producto que es novedoso.

222



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

ra derecho alguno sobre las caracteristicas de apariencia del producto que estén dictadas
exclusivamente por su funcion técnica”. En este mandato se realiza una exclusion del
ambito del disefho respecto de las caracteristicas de apariencia del producto que esten
dictadas exclusivamente por su funcion técnica*. Parece obvio que no puede recibir el
auxilio del diseno la apariencia exterior de un producto configurado y supeditado por su
funcidn técnica. En otros términos, los aspectos puramente ornamentales no pueden pro-
tegerse como modelos de utilidad, sino que, por el contrario se protegeran como dise-
nos*.

Para terminar, podemos aseverar que el diseho industrial debe constituir segin lo
dicho hasta ahora una aportacidn creativa a las arcas culturales, de ahi que presente un
carécter singular, esto es, un distingo en el campo de la estética, ademas, de no haber sido
previamente divulgado, es decir, nuevo y, a su vez, ser suceptible de aplicacion en la esfe-
ra industrial y no ser contrario a la Ley, al orden ptblico y a las buenas costumbres. Esta
innovacidn creativa y formal no depende de su utilidad ni funcionalidad -pero puede
aportarla-, aunque sea un atributo o caracteristica mas apropiado de los modelos de utili-
dad.

10.4.- Diseno y Marcas

En este apartado, cabe anotar que el disefilo cumple con bastante frecuencia una fun-
cion distintiva de los productos sobre los que se proyecta cumpliendo una funcion tipica
atribuible al Derecho de Marcas*'. Asi, baste observar aquellos disefios cuyo éxito
comercial desencadena una demanda constante y, por ende, una continuidad en el mer-
cado que se extiende mas alla de la effmera vida comercial que caracteriza al resto de los

459 Para el Derecho italiano dice BONELLI, Giacomo. “Industrial design e tutela del diritto di autore”. Op.
cit. p. 511: “i modelli di utilita proteggono quelle innovazioni che attribuiscono al prodotto una specifica effi-
cacia o comodita funzionale, i modelli e disegni attengono unicamente all’aspetto esterno del prodotto, sono
privi di valore funzionale ed hanno quindi un rilievo puramente estetico; gli uni ineriscono quindi alla innova-
zione tecnologica, gli altri alla innovazione puramente formale”.

460 Véase para el Derecho italiano el caso del Tribunal de Torino, 19 de mayo 2000 (distincion entre inven-
cion industrial, modelos de utilidad y modelos y disefos industriales). Vol. 153, Rev. Giurisprudenza italiana,
2001, pp. 985 y ss.

461 CURELL AGUILA, Marcel-1i. “Panorama actual de la proteccion juridica de los disehos industriales”.
En Estudios. Op. ult. cit. p. 298.
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disenos. En estos supuestos, los disefios se asocian a la imagen de una empresa concreta,
e incluso, pueden llegar a adquirir caracter distintivo y realizar en el trafico empresarial
una funcion cercana o proxima a la marca.

El significado y la extension de la ‘marca’* como objeto de propiedad industrial y
los diversos tipos de signos que pueden emplearse y reconocerse como marcas han evo-
lucionado notablemente con el devenir del tiempo. Hoy disfruta de aceptacion generali-
zada el planteamiento de que todo signo capaz e idoneo para diferenciar los bienes o ser-
vicios en el mercado puede constituir una marca de fabrica o de comercio*”. En algunas
leyes se estipula la exigencia de que el signo pueda representarse por medios graficos. En
otras normativas mas limitadas se establece que el signo debe ser perceptible visualmen-
te**. En una amplia configuracion de la marca también se vendrian a apreciar como mar-
cas los signos tridimensionales, con dependencia y observancia de los requisitos aplica-
bles para la proteccion. Por otro lado, los signos tridimensionales, en concreto, la forma
de un producto (o partes del mismo), o su envase o recipiente, se referencian explicita-
mente en un gran nimero de normas sobre marcas entre los signos susceptibles de regis-
tro como marcas*®. El reconocimiento y la proteccion de un signo como marca estan suje-
tos al requisito fundamental de que dicho signo sea distintivo, es decir, capaz de diferen-
ciar los bienes y servicios a los que se aplique.

Para que una marca sea ‘distintiva’, debe transmitir al menos a los consumidores a
los que se destina, la idea de que los productos o servicios que llevan esa marca se han
incorporado en el mercado bajo la autoridad o registro habilitado de una entidad comer-
cial particular. Con la marca se indica al pablico que todos los productos a los que se apli-
ca tienen el mismo origen comercial o han sido financiados por la misma entidad. Para
beneficiarse de proteccion a titulo de marcas, los signos tridimensionales deben cumplir
o satisfacer también esa condicion.

462 In totum, FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2*. Edic. Madrid: Marcial
Pons, 2004.

463 En el articulo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que “podrd constituir una marca de fdabri-
ca o de comercio cualquier signo o combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servi-
cios de una empresa de los de otras empresas”.

464 Esa es quizas la norma mas restrictiva que contempla el Acuerdo sobre los ADPIC (articulo 15.1).

465 Véase, por ejemplo, la Directiva Europea sobre las marcas (articulo 2), el Reglamento Europeo sobre la
marca comunitaria (articulo 4).
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La oportunidad de registrar la forma de los productos, el envase y el recipiente como
marcas plantea el problema de diferenciar las marcas tridimensionales*® de los disefnos
industriales normales, que también pueden estar incorporados en productos, envases y
recipientes*”. Ante esta situacion, se nos plantean los siguientes interrogantes: ;puede la
forma o configuracidon de un producto gozar al mismo tiempo de proteccion como dise-
o industrial y de proteccion como marca?; ;se autoriza ese tipo de proteccidon como acu-
mulativa? Parece ser que la respuesta a ambos interrogantes es negativa, si bien matiza-
remos ambos supuestos, toda vez que se ha de diferenciar entre lo que es diseho y marca,
puesto que ambas figuras tienen identidad propia con finalidad bien establecida o prefi-
jada e, incluso, se excluyen ambas modalidades al constituirse en prohibiciones una res-
pecto al otro.

Luego, cabe recordar otra vez mas, en este arco de actuacion, que el disefio industrial
puede ser bidimensional o tridimensional; aqui, los conflictos pueden suscitarse con rela-
cion a las denominadas marcas graficas o tridimensionales, asi como las marcas denomi-
nativas. En este Gltimo supuesto, la colision se producirad en el caso de que el disefio
incluya o incorpore una marca denominativa.

Se atisba que el conflicto entre el disefio y la marca presenta diversas alternativas de
solucion, a saber: primero, nos encontramos ante un disefio que incorpore una marca no
protegida, pero digna de recibir amparo. En este caso se podria tutelar de manera acu-
mulativa, por un lado, como disefo y, por otro, como marca en adecuacidn a sus respec-
tivas legislaciones.

Segundo, se habra de prohibir el registro de los disefios, que acoplen o introduzcan
estos signos ya protegidos, en el caso de que tal incorporacidn sea susceptible de generar

466 Véase la resolucion de la AIPPI, celebrada del 8 al 15 de abril de 2000, a la Cuestion Q.148, titulada
“Marcas Tridimensionales: la frontera entre marcas y disefios industriales”, donde se considera que “las formas
tridimensionales pueden protegerse tanto por medio de disefos industriales como por medio de marcas, siem-
pre y cuando satisfagan los requisitos usuales para cada modalidad de proteccion. La proteccion del disehio
industrial, por lo general, es limitada en el tiempo, pero la proteccion por marca puede continuar indefinida-
mente, mientras se cumplan los requisitos legales aplicables relativos a su uso y/o registro (...)".

En <http://www.aippi.org/reports/resolutions/Q148_ES.pdf>

467 Cfr., sobre estos extremos el Informe del Comité permanente sobre el derecho de marcas,
dibujos y modelos industriales e indicaciones geograficas, 9* sesion, Ginebra de 11 a 15 de noviembre de 2002,
sobre los “Los disehos industriales y su relacion con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensiona-
les”. Documento preparado por la Secretaria, Organizacion mundial de la propiedad intelectual (OMPI,
SCT/9/6, de 1 de octubre de 2002).
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un riesgo de confusion o de asociacion en el consumidor o en el ptblico en general. De
ahi que estaré vetado el registro del disefio por ser susceptible de provocar en el ptblico
un riesgo o peligro de confusion o de asociacion con la marca anteriormente registrada y
tutelada.

Es menester subrayar que en base al art. 3 letra b) del RCE, la OAMI viene a posibi-
litar el registro de disehios que constituyen simbolos graficos aunque puedan ser conside-
rados como marcas*®. En cambio, notese que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (BOE N°
294, de 8 de diciembre de 2001), Ley de marcas, prescribe dentro de las prohibiciones
absolutas, en su articulo 5, letra e)**: “los constituidos exclusivamente por la forma
impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para
obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto”. Se
extrae del contenido legal que el diseho viene a ser prohibido su registro como marca,
catalogandose como prohibicion absoluta. En similar linea argumentativa, la LDI en su
art. 13 al determinar las causas de denegacion, en su apartado f) decreta que “el disehio
incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en Espafa cuyo titu-
lar tenga derecho, en virtud de dicha proteccion, a prohibir el uso del signo en el disefio
registrado”. Esto se pone en relacion con el art. 65 de la LDI, que precisa las causas de
nulidad, entre estas, la referenciada en el art. 13, letra f) de la LDI. Pero, ademas, el art.
33 de la LDI, es el encargado de delinear los motivos de oposicidn y legitimacion para
oponerse a la inscripcion del diseno, particularmente, entre dichas causas en su apartado
2, letra c) se ordena -en igual tenor que el art. 13 y 65 LDI- que “el disefo registrado
incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en Espafa cuyo titu-
lar tenga derecho, en virtud de dicha proteccion, a prohibir el uso del signo en el disefio
registrado”.

468 Asi, CASADO CERVINO, A. y BLANCO JIMENEZ, A. El diseiio comunitario: una aproximacion. Op.
cit. p. 36, a modo de ejemplo, los disefios registrados nim. 000015029-0001 (Simbolos Graficos) y nim.
000026638-0001 (Logotipos, intel inside o Konami).

469 Segin MACIAS MARTIN, José. “Estudio monogréfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion
juridica del diseno industrial”. En Estudios. Op. cit. pp. 655 y 669, “pese a la prohibicion de registrar como mar-
cas los signos ‘constituidos exclusivamente (...) por la forma que da un valor sustancial al producto’ (articulo
5.1.e) Ley de Marcas, cuya finalidad consiste en que ‘la marca no se convierta de manera generalizada en una
proteccion alternativa al disefio industrial y a la propiedad intelectual’, lo cierto es que esta norma no impide
con caracter general la acumulacion, sino que en opinion de algunos autores ‘representa tan solo el 1imite a par-
tir del cual no es posible tal acumulacion desde la perspectiva del derecho de marcas’. Cuando ese valor es sus-
tancial habra de decidirse en cada caso (...) incompatibilidad con signos distintivos anteriormente protegidos
en Espana (arts. 13 fy 33.2 ¢) LDI".
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En verdad hemos de sehalar que las consideraciones generales anteriormente verti-
das habran de matizarse casuisticamente siempre que no atenten contra la finalidad y los
principios de las Leyes de la propiedad industrial.

Atiéndase, en definitiva, que el diseio como variante de la propiedad industrial se
aproxima mas al modelo de utilidad que al derecho marcario*”. Sin desconocer la tras-
cendencia que el disefio demuestra en la imagen de la empresa -que proyecta sus disefios
en sus productos- capaz de diferenciarse respecto a otras, pero no por via de su marca
sino por sus disefos aplicados. Esta Gltima cualidad es cabalmente relevante en la con-
cepcion y virtualidad actual del disefio y su puesta a punto en cumplimiento, especial-
mente, de su caracter singular. Con todo, -reiteramos- habra que estar a las tutelas y los
cuerpos normativos diferenciados para la marca y para el diseho.

470 Mayores dificultades pueden suscitarse respecto a la relacion con los rotulos de establecimiento, ya que
éstos siempre han gozado de una proteccion similar a la concedida a las marcas, aunque limitada a uno o varios
términos municipales. La Ley de Marcas 17/2001 suprimio el caracter registral a los rotulos de establecimien-
to (véase la Exposicion de Motivos de dicha ley), dejando la proteccion de esta variante de propiedad industrial
ala Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero, concretamente a través de los arts. 6 a 12. Parece que
la mejor solucion sea la de no reconocer al titular de un rotulo cancelado la facultad de oponerse al registro de
un disefo, y asi se deriva de la Ley de Marcas en cuanto que no posibilita a los titulares de rotulos de estable-
cimiento caducados la facultad de oponerse al registro de las marcas. Piensa asi LENCE REIJA, Carmen. La
proteccion del diserio. Op. cit. pp. 51 y 52.
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Llegados hasta aqui corresponde -a continuacidon- exponer las principales inferencias
obtenidas del recorrido llevado a cabo a lo largo de las precedentes paginas.

PRIMERA: Examinado el disefio industrial hemos podido deducir que tres, especial-
mente, son los factores que circundan al disefio como modalidad de la propiedad indus-
trial: la creatividad, la innovacion y el comercio (o mercado) como atmosfera sobre la
cual se actlia. La creatividad y la innovacion son dos elementos en la gran mayoria de
ocasiones interconectados y complementarios, aunque es cierto que ambos dependen
muchas de las veces de precisas circunstancias vitales, econdmicas y sociales del consu-
midor, que son los destinatarios finales a quiénes se dirigen los productos disefiados. El
disefio como canalizador de la creatividad e innovaciodn esta fuertemente supeditado a las
épocas, a la moda, tendencias, y Gltimamente influido por el alcance y avance de las nue-
vas tecnologias, entre otros extremos. Convirtiéndose aquellos, muchas de las veces, en
Iimites insalvables en la configuracion del diseho. Pese a estas limitaciones, siempre hay
que amparar el esfuerzo creativo -derecho de autor-propiedad intelectual-, pero, a su vez,
al aplicarse esta creatividad al comercio y a la industria, ésta ha de recibir su tutela cauce
la propiedad industrial.

Entonces, los limites de la creatividad y de la innovacion se delinean en torno a
diversos marcos de actuacion como son el econdémico, el tecnoldgico y el sociocultu-
ral, estos tres aspectos vienen a moldear la creatividad y la innovacidén que pertenece a
la esfera del autor-creador, pero que como tal tienen que poseer su tutela proporciona-
da por el Ordenamiento juridico. La cuestion residia en saber si las diversas legisla-
ciones que concurren en el patrocinio de la creacion e innovacion aplicadas a los objetos-
productos de uso cotidiano o no, -ilustrados en su forma exterior- denominada disefio, son
eficientes y satisfactorias, tarea que hemos intentado responder a lo largo de la investi-
gacion. Y podemos concluir que existe suficiente legislacion tuitiva, aunque hemos podi-
do comprobar que el problema de auxiliar y promocionar el disefio con sus diversas aris-
tas depende no sblo de apreciar la dptica juridica, sino también de ponderar si los diver-
sos agentes u operadores tienen la minima cultura y formacién en orden a convencerse
de la valfa que se deriva de la proteccion del diseno industrial.

Segtin lo expresado y observando los diferentes datos econdmicos anotados a lo largo
del trabajo, podemos inferir y sehalar que existe una ausencia de cultura y mentalidad

empresarial proclive a la creatividad y la innovacion, al considerar estos planteamientos

231



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

mas como costes”’' o gastos, que inversiones que puedan rentabilizar la situacion a largo
plazo y, con ello, dar a conocer los productos a través de un diseho diferenciado y de cali-
dad, que permita competir y obtener mayores beneficios, ademas de proporcionar mayor
diversidad de elementos y, en suma, mayor solvencia de eleccion a los consumidores.

Luego, no estamos s6lo ante un problema de mayor o menor desconocimiento legal
de proteccion del diseno, -que es nuestro objeto central en esta investigacion-, sino de
parametros mas hondos en orden a la concienciacidn en torno al diseio como elemento
imprescindible en cualquier cultura empresarial: observada desde diversas perspectivas
de actuacidn tales como la gestidn empresarial, como herramienta de marketing y de faci-
litador de mayor produccion por detentar un elemento -el disehio- que transmite dife-

renciacion, calidad e imagen corporativa asociada a los productos que se elaboran
por una empresa frente a otras que no poseen dicho valor agregado.

SEGUNDA: El diseho industrial como modalidad de la propiedad industrial se susten-

ta en su capacidad y potencialidad de servir de herramienta estratégica, de gestion y
de marketing*” de cualquier producto mediante la apariencia externa en que se pro-
yecta.

Expliquemos lo anterior cinéndonos a nuestra situacion real. Podemos decir que, en
genérico, en Espafa la inversion en [+D+i*” se ha de perfilar en torno a sectores estraté-

471 Segtn el Estudio del impacto economico del Diseiio en Esparia 2005, Op. ult. cit., acceso en
<http://www.ddi.es/media/docs/Impacto.del. Diseho.pdf>, p. 19, se concluye que “Las empresas no conceden
suficiente importancia a la proteccion del disefio y la innovacion. Menos de un tercio de las empresas protege
legalmente sus disehios y un elevado porcentaje (15, 8%) dice desconocer esta cuestion. El sistema mas usado
es la marca registrada (43%), seguido de la patente y del registro del disefio”. Y a este dato practico se asocia
con arreglo a lo sehalado en la p. 20, el escaso conocimiento del empresariado sobre los programas e iniciati-
vas de apoyo al disefio, “solo un 13,7% de empresas afirma conocer alglin tipo de ayuda o programa de apoyo
a la incorporacion del disefio”.

472 Esta aseveracion se confirma ademés en el Estudio del impacto economico del Diserio en Espaiia 2005,
elaborado por el DDI, Op. ult. cit., donde se concluye que el disefio cumple una funcidn de canalizador de inver-
siones futuras, el diseiio, correctamente gestionado, constituye una fuente de ventajas competitivas, una eficaz
metodologia para la innovacion de productos y procesos y un factor de rentabilidad economica en cualquier
sector (...) el diseiio es también un factor de mejora para el conjunto de la sociedad, que contribuye a elevar
el progreso, la calidad de vida y el bienestar de las personas, y todo ello de manera sostenible.

473 Vid., graficamente las reflexiones de PRADA Y NOGUEIRA, Isaac. “El ingenioso hidalgo...don
Cristobal Colon”, en Cinco Dias, en:
<http://www.madrimasd.org/informacionIDI/noticias/noticia.asp?id=25704>, consultado el 12 de mayo de
2006, viene a concluir después de una analisis DAFO de la situacion de I+D en Espana: la falta de mentalidad
investigadora en muchas empresas.

232



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

gicos que suponen una valor afadido de nuestros productos frente al resto de nuestros
competidores, por ello no debe llamar la atencion el que las ayudas e incentivos al I+D
potencien politicas destinadas a obtener mayor productividad en sectores como la agri-
cultura, moda en su diversas variantes, turismo o servicios. En este punto resulta de espe-
cial relieve el marco regulador que fomente la innovacion y, -en particular a nuestro inte-
rés-, la tutela del disefio como ilustracion de creatividad e innovacion aplicada a los

productos que adquieren los consumidores y usuarios. De ahi que se tenga que tener
claro el arco legislativo del disefio en que nos movemos, no sdlo para saber qué se entien-

de por diseno, cudles sean los requisitos necesarios para su proteccion, sino también los
diversos derechos que se confieren mediante las acciones tuitivas de defensa de su lesion
o vulneracion.

TERCERA: En el disefio se refleja la confluencia de la propiedad industrial e intelec-
tual. La particular naturaleza hibrida de esta modalidad la hace estar abierta a ser
tutelada por ambos ordenamientos juridicoes (industrial e intelectual) y pese a que en
diversas ocasiones ello puede plantear inconvenientes interpretativos, también es real el
hecho de que se ha de aprovechar del auxilio y ventajas que ambos le proporcionan, cuyo
ejemplo paradigmatico son las obras de arte aplicado o el disefio no registrado.

No podemos desconocer y asi lo hemos puesto de relieve a lo largo del recorrido del
trabajo de investigacion (mediante el estudio de diversos pronunciamientos jurispruden-
ciales): como el diseno industrial es, a su vez, benefactor de una tutela acumulativa
de otras legislaciones aparte de las referidas, mediante la competencia desleal, en la
aplicacion del art. 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, concerniente a los actos de imi-
tacion, que se alegan subsidiariamente en las pretensiones de apropiacidon indebida. Por
otro lado, también tenemos que estimar los diversos proyectos de Ley, as{ como recien-
tes reglas de “‘antipirateria”, Ley 19/2006, que concurren en el arco tuitivo del diseho
industrial.

Pero es maés, el disefio industrial no s6lo se protege por estas vias referenciadas, que

se acumulan a nivel nacional, sino también con la superposicion de normas de cariz
internacional.

Cabalmente este dato de acumulacion legislativa nos tiene que hacer reflexionar en
torno a la magnitud y alcance de la trascendencia -hoy dia- del diseho como ‘“‘cualidad”,
“valor” o “ventaja” incorporada a los productos que ofrece una empresa, que no solo
se basa en su marca o publicidad, sino también en la proyeccion externa-forma de sus
productos.
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CUARTA: Derivado de lo anterior y desde una perspectiva normativa, observamos

como en los altimos tiempos el diseho industrial viene a ser amparado especifica-

mente a nivel comunitario y, como consecuencia, su transposicion y reflejo a nivel
nacional. Y esto es asi por el objetivo de alcanzar el tan querido mercado interior; pién-

sese que éste no serfa posible si no se llevase a efecto la supresion de las restricciones a
la libre circulacion y eliminacidn de las distorsiones de la competencia, al tiempo que se
instaurase un ambiente adecuado e idoneo a la potenciacidon de la innovacion y la inver-
sion.

En efecto, en la Ley 20/2003, se ha considerado que la normativa sobre la pro-
teccion nacional del diseno industrial coexistira con la comunitaria dispuesta en el

Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y
modelos comunitarios con efectos uniformes en toda la Union Europea; asi como la
Directiva 98/71/CE. Con este marco legal, el sector del diseno industrial dispondra de
una reglamentacion mas ajustada a la sociedad actual, apreciando los beneficios ut supra
relatados.

Junto a estos mecanismos también hemos de considerar la Directiva 2004/48/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad inte-
lectual. La precitada Directiva se habia de trasladar al Derecho nacional y, para ello, se
ha promulgado recientemente la Ley 19/2006, por la que se amplian los medios de tute-
la de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales
para facilitar la aplicacidon de diversos reglamentos comunitarios.

Por su parte, hemos de estimar, asimismo, la Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo del Consejo, de 14 de diciembre de 2004, -por la que se modifica la Directiva
98/71/CE, sobre la proteccion juridica de los dibujos y modelos, en cuanto hace a la pre-
tendida armonizacidn y defensa de las piezas de recambio del sector automovilistico- en
la Union Europea.

Con el vigente sistema normativo de defensa del disefio industrial, aunque resten
aspectos sin normar como las piezas de recambio; ahora, podemos solicitar y registrar

bien un disefio industrial nacional, bien uno comunitario con efectos en toda la Union
Europea bajo unos parametros similares de solicitud, admision de requisitos, registrabili-
dad y concesidon de derechos. Esto, en principio, permite garantizar que los derechos
inherentes al disefio gocen de un nivel de proteccion equivalente o similar en toda la
Union Europea. Esta situacion facilita la libre circulacion dentro del mercado inte-

rior y se conforma un ambiente o entorno favorable a una libre competencia.
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QUINTA: Se ha puesto de manifiesto a lo largo del trayecto del trabajo que la tutela de
la propiedad industrial y, en particular, nuestro objeto de atencidn los disehos industria-
les -aunque es trasladable a las otras modalidades de bienes inmateriales (patentes y mar-
cas)- constituyen un elemento crucial para el éxito del mercado interior. El amparo del

disefio industrial es relevante no sélo por el incentivo de la creacion y de la innova-
cion incorporada el estado de la técnica y del acervo cultural, sino también para el

desarrollo y la dinamica del empleo y la mejora de la competitividad. Aseveraciones
recurrentemente empleadas en los preambulos de las diversas normativas aludidas. Ahora

bien, para hacer factibles las anteriores afirmaciones de consecucidon de mayor empleo y
competitividad dentro del mercado interior, es preciso instaurar mecanismos y medios
eficaces de amparo de los derechos de la propiedad industrial, por cuanto que la creati-
vidad y la innovacion se desincentivan y la inversiones se reducen si los remedios no fun-
cionan o lo hacen deficientemente. Sobre este particular, los mecanismos de auxilio de
los derechos de propiedad industrial tienen una importancia capital para el eficaz funcio-
namiento del mercado interior. A tal proposito, se esta consiguiendo via normativa a

través de la armonizacion comunitaria solventar un pilar de defensa, pero no resul-

tara suficiente si por parte de los ejecutivos no se dedican los esfuerzos necesarios
ilustrados en conceder los fondos precisos para fomentar la cultura del disefio dentro

de la mecanica de actuacion de los agentes, empresas, operadores y usuarios potenciales
de esta modalidad de la propiedad industrial.

En coherencia con lo anterior, nos hemos preguntado el por qué los Estados*”* no
destinan mas recursos*” a potenciar dicha modalidad mediante sistemas de informa-

474 En igual linea de reflexion, BUIL, I., MARTINEZ, E. y MONTANER, T. “Importancia del disefio indus-
trial en la gestion estratégica de la empresa”. Op. cit. p. 54, se plantean “por qué un gran niimero de empresas
no integran entonces el disefio industrial dentro de su estrategia empresarial como una variable més. Esto puede
ser debido, entre otras razones, al hecho de que muchas empresas actualmente consideran el diseho industrial
como un coste y no como una inversion que se traducira en unos beneficios en el futuro. Ademas, la dificultad
de cuantificar los resultados derivados de las inversiones en disefo industrial, hace que sean pocas las empre-
sas, y menos todavia si nos centramos en las pymes, que lo apliquen. Con el objetivo de fomentar el desarrollo
y la mejora de la competitividad de las empresas, mediante el uso del disefio industrial, en muchos paises exis-
ten centros y organizaciones dedicadas a la promocion de esta actividad”. Afaden en las pp. 55 y 56, las posi-
bles razones de integracion y apoyo al diseno, asi explican que “el disefio industrial constituye para las empre-
sas una fuente esencial de ventajas competitivas sostenibles a medio y largo plazo. No obstante, muchas de las
empresas en la actualidad no son conscientes de este hecho (...) la falta de conocimiento en torno a lo que es
el diseho y sus contribuciones. El disefio es un concepto amplio y multidimensional cuya definicion varfa en
funcion de las situaciones de uso (...)".

475 Declara el estado de la situacion, en genérico, referido al I+D, donde se incorpora el diseho: ORTEGA
CHOCOMELI M. A. “Perspectivas para la I+D+i en la Unidn Europea para el periodo 2007-2013”. Op. cit.
pp. 12y 13: “las empresas espafiolas gastan en I+D un 45% menos que le media comunitaria y la ratio de paten-
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cion*® y ayudas publicas, préstamos preferenciales y posibles deducciones fiscales.

Con indepedencia de lo senalado, somos conscientes de que el diseho atrae hacia si
miltiples agentes que intervienen en su conformacion y puesta final en el consumi-
dor y usuario, pero somos de la opinidn, a su vez, de que en esta cadena de valor anadi-
do a los objetos también, -y de manera mas que especial-, la Universidad y sus profe-
sionales tienen un papel mas que significativo no s6lo en su configuracion sino, a su
vez, en su transmision. Quiere decirse que la cultura ausente hacia el estimulo del
disefio industrial no se soluciona y sustenta solo en reclamar el ejercicio de sus tare-
as a los poderes pablicos en orden a conceder mayores fondos o de informacion*”,

tes estd un 20% por debajo (...) los datos resultan muy inquietantes, sobre todo si tenemos en cuenta que la eco-
nomia espanola acumula mas de una década de crecimiento continuado y que, ademas, estd mostrando mucho
més vigor que la media europea en los Gltimos ejercicios (...) es preciso aumentar el porcentaje de pequenas y
medianas empresas implicadas en la innovacion, que actualmente es de un 38% en comparacion con la media
de la UE, e incrementar el gasto total, que el del 69% en comparacion con la media. La UE estima que el mayor
desaffo para fomentar la innovacion creativa radica en los bajos niveles de I+D privada, la cual se sita en
Espana en un 45% de la media comunitaria. Con datos de esta indole, se torna complicado cumplir el objetivo
de la estrategia de Lisboa (2002), el cual pretende, con el horizonte del 2010, transformar a la Union Europea
en la primera economia del mundo basada en el conocimiento”. El autor concluye con el planteamiento de
reclamar: “pese a que la situacion actual es critica, exista un consenso general en la UE respecto a la necesidad
vital de mejorar nuestros ratios en I+D, lo cual se ve reflejado en mejoras concretas como la del VII Programa
Marco, con el objetivo de fomentar la I+D+i como elemento fundamental en la dinamizacion de la economia
europea”.

476 Vid., el ilustrativo Estudio del impacto economico del Diseiio en Espaia 2005, Op. cit. , en
<http://www.ddi.es/media/docs/Impacto.del.Diseno.pdf>, en pp. 26 y 27, precisan las conclusiones extraidas
del Estudio empirico, sefalando al respecto: “en las economias mas dindmicas de nuestro entorno, el disefio
ocupa una posicion cada vez mas relevante por su capacidad para atender a la creciente complejidad de los
usuarios y de sus demandas, como para integrar simultineamente los avances tecnoldgicos, los requisitos de los
sistemas productivos y los condicionantes del mercado. Esta capacidad del disefo resulta especialmente impor-
tante en los procesos de internacionalizacion y en aquellos mercados y sectores donde la competencia por pre-
cio dejo hace tiempo de ser una opcidn para las empresas espanolas (...) las principales acciones que hay que
emprender son: fomentar en el tejido empresarial un conocimiento mas formal del disefio y de su valor estraté-
gico. Difundir los apoyos y servicios de informacion que ofrecen los centros de promocion del disefio a las
empresas, asi como la existencia de una red de agentes para guiarlas y ayudarlas. Poner en valor los logros del
disefo espafol, dando a conocer casos de éxito para sensibilizar al pablico y favorecer as{ el retorno sobre la
inversion de las empresas (...)".

477 Se ha de destacar en tal proposito la relevante tarea desempehada por algunos centros, entre otros:
<http://www.weissdesign.com/INTEC/ESPANA html>, en esta direccion se reflejan los diversos centros de
promocion del disefo agrupados bajo el amparo de la Federacion Espariola de Entidades de Promocion del
Diserio. Hay que destacar, sin duda, la labor realizada desde diversos organismos, asi véase <http://www.bai-
bizkaia.net>, donde se contienen diversos programas de ayudas y apoyos a las empresas de Bizkaia, as{ son sub-
vencionables, la innovacion en producto (disefio), configurandose proyectos de diseho o desarrollo de nuevos

236



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

sino que nos encontramos ante una labor de corresponsabilidad y, por ende, aquellos
deberan trasladar la valfa del disefho sea tramite su tutela juridica, sea por otros medios

integrales, ya que en definitiva la ventaja obtenida repercutira en toda la sociedad.

SEXTA: La forma o apariencia exterior de los productos se configura con multiples

caracteristicas o perfiles que vienen a delimitar la nocion de diseho. Cabalmente, el
disefo constituye aquella formula basada en una combinacidn de elementos: lineas, colo-

res, texturas que viene a diferenciar un producto de otro. Esta singularidad lo identifica y
distingue de otro de similares o parecida configuracion. De suerte que so6lo los disenos
nuevos y con caracter identificativo propio -o léase singular- son los que pueden
acceder a la tutela. No s6lo se auxilia al diseho como formula exterior, sino también al
producto y al producto complejo al cual se atribuye esa peculiar forma diferenciadora de
otras anteriores.

No obstante, se encuentra en el anilisis de las legislaciones que existe una cierta
dificultad en definir el diseho industrial derivado del hecho de que su concepto
engloba los diversos matices que componen el mismo, de ahi que las leyes tengan que

enumerar dichas caracteristicas y no puedan englobar en un concepto univoco la
modalidad del disefo industrial. Cierto que al concebir con amplitud el disefio indus-

trial se esta favoreciendo su posible accesibilidad al Registro y, por ende, la tutela deri-
vada del mismo.

SEPTIMA: Repérese, en definitiva, que el disefio desempena su tarea de atraer hacia si
la eleccidn del producto -con un disefio nuevo y singular- por parte de cualquier consu-
midor o usuario. Siendo, por tanto, la novedad y la singularidad los dos requisitos de
fondo que permiten su amparo por las normas. Novedad y Singularidad que, si bien se
conceptian genéricamente en las leyes, su contenido vendra dado -a mi modo de ver- via
interpretacion jurisprudencial partiendo de las clausulas genéricas disciplinadas ex lege.

Notese que respecto a la novedad no se plantean tantos problemas interpretativos en
base a su caracter mas objetivo en relacion a lo divulgado o publicitado con anterioridad
en el tiempo y las caracteristicas mas o menos semejantes. Pero, mas inconvenientes

productos y/o la mejora de otros existentes. De similar importancia es la labor llevada a cabo por Castilla-La
Mancha Innovacion, al respecto, las diversas ayudas para la promocion del disefio dentro de la linea de 1a mejo-
ra de la competitividad para Cooperativas y Sociedades Laborales, en <http://www.clminnovacion.com/apo-
yosyfinanciacion/subvenciones/>
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interpretativos se hallan en la singularidad sujeta a criterios de un usuario informado, que
pese a ser informado (entiéndase perito en la materia) se act@ia en diferentes sectores y no
hay una serie de reglas o cddigos de criterios en cada uno de aquellos para saber y enten-
der cual pudiera ser el alcance de la nocidn de singular; estimandose solo como referen-
cia la clausula general de la Ley, que no siempre es igualmente trasladable a un determi-
nado sector.

En sintesis, hemos de tener presente que un disehio es nuevo si se distingue de sus
similares; diferencia que, seglin la Ley, puede resultar bien de la creacidon de forma por
poseer una configuracion y existencia diferente, bien que la misma posea uno o més efec-
tos exteriores que le den una impronta propia (caracter singular). De tal forma que un
disefio es nuevo si se puede distinguir de los ya existentes en un preciso momento, cier-
to que esta diferencia se ha de fundamentar en un criterio objetivo para determinar si en
un disefio concurre o no el requisito de la novedad. La comparacion o el juicio de valor
de un determinado disefio frente a otro, establecera si es 0 no nuevo y con ello si presen-
ta un caracter peculiar (singular) respecto a otros.

Finalmente, cabe decir que el Registro viene a cumplir su funcion garantizadora en
orden a proporcionar una tutela mas integral respecto a aquellos disefios que no se regis-
tran, aunque se haya alcanzado un importante acuerdo a nivel europeo en orden a salva-
guardar al disefio no comunitario hasta ahora no cubierto por la propiedad industrial y
poder facilitar a sectores repletos de dinamismo el que prueben con dichos disefios. Por
cuanto hace a los derechos derivados del disefio no vienen a existir peculiaridades dignas
de mencion respecto al resto de bienes inmateriales y 1o mismo cabria predicar respecto
a las acciones auxiliadoras del disefio industrial, que en aspectos controvertidos se suele
remitir la LDI a la legislacion del Derecho de patentes y Derecho marcario.

En efecto, siguiendo con el hilo argumental de lo referenciado hemos de insistir en
el dato de que el disefio industrial no plantea diferencias relevantes en dos temas que si
son capitales en su tutela y consecuencias. Uno, es el atinente a los derechos derivados
del disefo industrial disciplinado en el art. 45 de la LDI, que recogiendo una articulaciéon
tradicional de los derechos de la propiedad industrial reconoce la optica positiva de los
derechos (explotacion, comercializacion, negociacidn) y, a su vez, la negativa, la facul-
tad de impedir el disfrute de sus derechos a terceros. En esta vertiente negativa toma
especial hincapie la mecéanica operativa del disefio no registrado al cual se le reconoce
exclusivamente esta alternativa hasta que consiga la inscripcion registral del disefio. En
este punto, se pone de manifiesto la especial importancia que trasciende del Registro
como mecanismo asegurativo de los derechos otorgados al disefio. Reflejo de esto Giltimo
se infiere del singular contenido del art. 59 de la LDI al regular el Registro de Disefio.
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Otro de los aspectos ligados a lo anteriormente sehalado, viene dado por seguir vin-
culado o dependiente el disefio con el resto de modalidades de la propiedad industrial
(patentes y marcas). En especial, por lo que hace a la publicidad del registro y, a su vez,
la Disposicion Adicional Segunda de la LDI en lo que hace a la aplicacidon de determina-
dos preceptos de la Ley de Marcas, asi como el reenvio a la tramitacion de los procedi-
mientos en las distintas modalidades de la propiedad industrial contenidas en el Capitulo
III del Titulo III de la Ley de Marcas. Amén de lo dicho, también hemos de remitirnos a
la Ley de Patentes segin nos dice la Disposicion Adicional Primera de la LDI en torno a
la jurisdiccidn y normas procesales en materia de acciones y cautelares.

Quiere manifestarse con todo lo descrito, que si bien resulta evidente la coordinacion
entre la LDI con el resto de reglas que ordenan las diversas modalidades de la propiedad
industrial, también resulta manifiesto y puede pensarse que la ‘emancipacion’ del disefio
-seglin lo expuesto- atin no se ha alcanzado del todo pese a los grandes logros consegui-
dos alrededor del concepto, requisitos de proteccion, procedimientos de registro y oposi-
cion privativo, entre otros.
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modelos industriales, firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968, y enmendado el 28 de
septiembre de 1979 (BOE N° 275, de 16 de noviembre de 1973).

- Circular 1/2006, 5 de mayo de 2006, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e
industrial tras la reforma de la Ley Orgéanica 15/2003.

- Convenio de Parfs para la proteccion de la propiedad industrial, del 20 de marzo de
1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de
1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en
Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el
28 de septiembre de 1979 (BOE N° 128, de 1 de febrero de 1974).

- Decision de la Comision de 10 de junio de 2005, por la que se modifica el anexo II de
la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehiculos
al final de su vida atil (DOUE L 152/19, de 15 de junio de 2005).

- Dictamen del Comité Econdmico y Social de 6 de julio de 1994, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Disefio Comunitario y la pro-
puesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la proteccion juridi-
ca de los disenos.

- Dictamen del Comité Econdmico y Social, de 22 de febrero de 1995, sobre la propues-
ta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Disefio Comunitario y
la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la proteccion
juridica de los disefios.

- Directiva 98/71/CE sobre la proteccion juridica de los dibujos y modelos comunitarios
(DOCE L 289, de 28 de octubre de 1998).
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- Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004,
relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DOUE L 157, 30 de abril de
2004).

- Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005,
relativa a las practicas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los
consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo,
las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
y el Reglamento (CE) n°. 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (‘Directiva
sobre las practicas comerciales desleales’) (DOUE L 149, 11 de junio de 2005).

- Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley, de 26 de julio de
1929 (Gaceta n°. 127, de 7 de mayo de 1930).

- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes (BOE N° 73, de 26 de marzo de 1986).
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE N° 10, de 11 de enero).

- Ley 5/1998, de 6 de mayo, de incorporacion al Derecho espafiol de la Directiva
96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1995, sobre la pro-
teccion juridica de las bases de datos (BOE N° 57, de 7 de marzo de 1998, p.7935).

- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE N° 294, de 8 de diciembre de 2001).

- Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, para la incorporacion al Derecho espafiol de la Directiva 98/44/CE relativa a la
proteccion juridica de las invenciones biotecnologicas (BOE N° 103, de 30 de abril de
2002).

- Ley 20/2003, de 7 de julio de Proteccion Juridica del Disefo Industrial (BOE N° 162, 8
de julio 2003).

- Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplian los medios de tutela de los derechos
de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la
aplicacion de diversos reglamentos comunitarios (BOE N° 134 de 6 de junio de 2006).

- Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril
(BOE N° 162 de 8 de julio de 2006).

- Ley francesa de 14 de julio de 1909, La Propiéte Industrielle- Organization Mondiale
de la Propiéte Intellectuel (OMPI) y Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de
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la protection de la propiete industrielle (B/IRPI), Récueil Dalloz, 1909. 4.83.
- Ley Orgéanica 10/1995, de 23 de noviembre (BOE N° 281, de 24 de noviembre).

- Ley Orgéanica 15/2003, de 25 de noviembre (BOE N° 283, de 26 de noviembre de 2003),
que modifica el Codigo penal en lo relativo a los delitos contra la propiedad indutrial e
intelectual.

- Orden ITC 915/2005 de 4 de abril, que ha configurado un Registro Telematico en la
Oficina Espanola de Patentes y Marcas (BOE de 12 de abril).

- Orden ITC/352/2006, de 14 de febrero de 2006, por la que se aprueban medidas para la
transparencia, innovacion y gestion telematica de las ayudas del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE N° 39, de 15 de febrero 2006).

- Ordonnance n°. 2001-670 de 25 de julio 2001, de adaptacion al Derecho Comunitario
del Codigo de la propiedad industrial, en nim. 4, Annales de la Propriété Industrielle,
artistique et littéraire (JO n° 173 de 28 de julio 2001, p.12132).

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada por la
Comision el 3 de diciembre de 1993, sobre el disefio comunitario.

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo del Consejo por la que se modifica la
Directiva 98/71/CE, sobre la proteccion juridica de los dibujos y modelos, 14 de sep-
tiembre de 2004, COM (2004) 582 Final. Acompahada del Documento (2004)/ 0203
(COD).

- Propuesta original de la Comision COM 2005, 119 Final de 6 de abril de 2005,
Propuesta de Decision del Parlamento Europeo para acciones de Investigacion,
Desarrollo Tecnoldgico y Demostracion (2007-2010). Propuesta modificatoria, DOC
15602/05, de 28 de noviembre de 2005, relativa a los cambios a la Propuesta original.

- Proyecto de Ley, 15 de noviembre de 2005, n°. 57-2, Boletin Oficial de las Cortes
Generales, Congreso de los Diputados, 121/000057, por la que se amplian los medios de
tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas proce-
sales para facilitar la aplicacion de diversos reglamentos comunitarios. Popularmente
denominado “Anteproyecto Antipirateria”.

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) n°
6/2002 y (CE) n° 40/94, COM (2005) 689, 2005/0274/CNS, de 22 de diciembre de 2005
[SEC (2005) 1749], para hacer efectiva la adhesion de la Comunidad Europea al Acta de
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Ginebra del Arreglo de la Haya, relativo al registro internacional de dibujos y modelos
industriales.

- Real Decreto de 21 de agosto de 1884 (Real Decreto de 21 de agosto de 1884, Gaceta
de Madrid, jueves, 28 de agosto de 1884, t. III, nimero 241, pp. 685 y 699.

- Real Decreto de 16 de agosto de 1888, se promulgo para cumplir lo dispuesto en el arti-
culo 11 del Convenio de la Union de Parfs, para la Proteccion de la Propiedad Industrial
de 1883.

- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las dis-
posiciones legales vigentes sobre la materia (BOE de 22 de abril de 1996).

- Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de
ejecucion de la Ley 20/2003, de 7 de julio de proteccion juridica del disefio industrial
(BOE N° 250, 16 de octubre de 2004).

- Reglamento CE n°. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria, DO L 011, de 14 de enero de 1994, modificado por el Reglamento (CE)
422/2004 (DOUE L 70, de 9 de marzo de 2004).

- Reglamento CE n°. 2868/95 de la Comision, de 13 de diciembre de 1995, por el que se
establecen normas de ejecucion del Reglamento CE n°. 40/94 del Consejo, sobre la marca
comunitaria.

- Reglamento CE n°. 2869/95 de la Comision, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las
tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonizacidon del Mercado Interior (marcas,
dibujos y modelos).

- Reglamento CE n°. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos
y modelos comunitarios (DOCE L 3, de 5 de enero de 2002).

- Reglamento CE n°. 2245/2002 de la Comision de 21 de octubre de 2002 de ejecucion
del Reglamento CE n°. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibu-
jos y modelos comunitarios (DOCE L 341, de 17 de diciembre de 2002).

- Reglamento CE n°. 2246/2002, de 1a Comision de 16 de diciembre de 2002, relativo a
las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (mar-
cas, dibujos y modelos) en concepto de registro de dibujos y modelos comunitarios
(DOCE L 341, de 17 de diciembre de 2002).
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- Resolucion de la Direccion General de Tributos nim. 728/2005 (JT 2005/613), de 29 de
abril de 2005.

- TRIPs Agreement.- Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property
Right, including trade in Counterfeit Goods. (Decision 94/800/CE, DO L 336 de 23 de
diciembre de 1994, pp. 1 y ss.).

INFORMES:

- Comunicacion n° 03/04 del Presidente de la Oficina -OAMI- del 1 de marzo de
2004 relativa a la 8* edicion de la Clasificacion de Locarno. En
<http://oami.europa.eu/es/design/eurolocarno.htm>

- Documento de estudio n° 30 intitulado Creatividad e innovacion en la prdctica empre-
sarial (2005), <http://www.cotec.es/index.jsp?seccion=17&id=200602230001>

- Estudio del impacto economico del Diseiio en Espaiia 2005, mayo 2006, elaborado por
el DDI (Sociedad Estatal para el desarrollo del disefio y la innovacidn), acceso en
<http://www.ddi.es/media/docs/Impacto.del.Diseno.pdf>

- Green Paper on the legal Protection o Industrial Design, documento III/F/5131/91-EN.

- Informe: Actividades en I+D de 2004 presentados por el INE (Instituto nacional de
Estadistica), en <http://www.ine.es>

- Informe: Avance de Estadisticas de Propiedad Industrial, 2004, documento informe,
abril 2005, <http://www.oepm.es> en estadisticas.

- Informe del Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos indus-
triales e indicaciones geograficas, 9 sesion, Ginebra de 11 a 15 de noviembre de 2002,
sobre los “Los disenos industriales y su relacion con las obras de artes aplicadas y las
marcas tridimensionales”. Documento preparado por la Secretarfa, Organizacion mundial
de la propiedad intelectual (OMPI, SCT/9/6, de 1 de octubre de 2002).

- Informe de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, proporciona-
do por Silvia Gema Navares Gonzalez, sobre “Medidas adoptadas por el Gobierno espa-
fiol relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual”, de 4 de mayo de
2006 (WIPO/ ACE/3/11).

263



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

- Informes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNC-
TAD). En <http://www.unctad.org>

- Resolucion de la AIPPI, celebrada del 8 al 15 de abril de 2000, a la Cuestion Q.148, titu-
lada “Marcas Tridimensionales: la frontera entre marcas y disefios industriales”. En
<http://www.aippi.org/reports/resolutions/Q148_ES.pdf>

JURISPRUDENCIA NACIONAL:

STS. de 24 de noviembre de 1982 (Anuario de Derecho Industrial, nim. 9, 1983, pp. 300
y sS.).

STS. de 14 de abril de 1986 (RA 1850).
STS. de 26 de marzo de 1988 (RGD 1990, n° 544-45, pp. 355 y ss.).

STS. de 20 de diciembre de 1988 (RGD 1990, n° 544-545, pp. 361-362, sobre ornamen-
tacion de pantallas para maquinas de juego de salon).

STS. de 2 de abril de 1990 (RA 2685).

STS. de 7 de febrero de 1992 (RA 840).

STS. de 19 de febrero de 1993 (RA 1276).

STS. de 25 de mayo de 1995 (RA 3873).

STS. de 7 de julio de 1995 (RA 5651).

STS. de 12 de marzo de 1996, caso ‘Botella’, ADI, XVIII, 1997, pp. 412 y ss.
STS. de 18 de abril de 1996, ‘Osezno’, ADI, XVIII, 1997, pp. 414 y ss.

STS. de 3 de marzo de 1997 (RA 1808).

STS. de 5 de junio de 1997 (RA 4608).

STS. de 24 de septiembre de 1997 (RA 6768).

STS. de 22 de octubre de 1997, ‘Botella’, ADI, 1998, pp. 452 y ss.
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STS. de 17 de diciembre de 1997, ‘Tira de regaliz’, ADI, 1998, pp. 454 y ss.
STS. de 27 de julio de 1998 (RA 5852).

STS. 3 de abril de 2001 (RA 4499).

STS. Sala 1%, de 19 de junio de 2003 (RA 4246).

STS. Sala 1%, de 11 de mayo de 2004 (RA 2731).

STS. de 13 de mayo de 2004 (RA 2740).

STS. de 25 de mayo de 2004 (RA 3971).

STS. de 26 de enero de 2006 (RA 452).

SAP. de Granada de 18 de enero de 1994 (AC 77).

SAP. de Vizcaya de 3 de diciembre de 1996 (AC 2598).

SAP. de Navarra de 13 de junio de 1996 (AC 1996/1125).

SAP. de Vizcaya de 23 de diciembre de 1996 (AC 1995, 2598).

SAP. de Barcelona de 25 de marzo de 1998 (AC 1998/567).

SAP. de Barcelona de 12 de febrero de 1999 (AC 1999/8795).

SAP. de Valencia de 21 de abril de 1999 (AC 1999, pp. 119 y ss.).

SAP. de Valencia de 27 de marzo de 2000 (AC 1206).

SAP. de Valencia nim. 49/2001, de 24 de enero de 2001 (AC 2001/1275).
SAP. de Asturias nim. 168/2001, de 26 de marzo de 2001 (AC 2001/639).
SAP. de Vizcaya ntim. 460/2001, de 4 de mayo de 2001.

SAP. de Barcelona de 14 de enero de 2003 (AC 2004/202).

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nim. 1459, de 20 de diciembre de
2003 (JUR 2003/145099).

SAP. de Valencia (Seccion 7%), de 28 de enero de 2004 (AC 880).
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Auto Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de 26 de octubre de 2004 (AC 2004/2126).
SAP. de Madrid (Seccion 11%), de 25 de junio de 2004 (AC 1138).
Auto Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de 26 de octubre de 2004 (AC 2004/2126).

Sentencia Juzgado de Primera Instancia de Barcelona niim. 50, de 26 de octubre de 2004
(AC 2004/2060).

SAP. de Valencia nam. 43/2005, de 1 de febrero de 2005 (AC 2005/893).

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona nim. 229/2005, de 30 de septiembre de
2005 (AC 2005/2114).

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nim. 1335/2005, de 10 de octubre
de 2005 (JUR 2005/98992).

Auto de la Audiencia Provincial de Soria nam. 261/2005, de 31 de octubre de 2005 (JUR
2006/19001).

SAP. de Barcelona nam. 540/2004, de 15 de diciembre de 2005 (AC 2005/1093).
SAP. de Barcelona nim. 553/2004, de 21 de diciembre de 2005 (JUR 2006/33873).

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria nim. 10, de 28 de diciembre de 2005
(JUR 2006/41720).

JURISPRUDENCIA DE DERECHO COMPARADO:

CA Versailles, 7 de septiembre 2000 (PIBD 2000, III, p.598).
CA Lyon, 12 de septiembre de 1996 (PIBD 96, III, p.601).

Causa C 23/99, se plantea el derecho a la tutela de los dibujos y modelos industriales,
éstos no pueden bloquear el transito comunitario (Vol. 10, Rev. Guida Normativa, 2000,

p-5D).
CA Paris, 10 de enero 2001, PIBD, 2001, III, p.324.

Cour d’appel de Paris (CA Paris, 3 de abril 1998, PIBD 99, III, p.389).
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Cour d’appel de Montpellier, 3*. Chambre Correctionnelle, 15 de mayo de 2003, Sociéte
Auto Pieces du Polygone SARL contre la Société Anonyme Renault, nim. 212, Revue
internationale de la propriete industrielle et artistique (Ripia), 2003, pp. 51 y ss.

Cour d’appel de Paris, 4*. Chambre, section A, 8 de octubre de 2003, Sociéte Vallsfrance-
Sociéte Industrias Valls contre Société Odda Finance Internationale-Société Compagnie
des Castors, nim. 214, Revue internationale de la propriete industrielle et artistique
(Ripia), 2003, pp. 48 y ss.

Cour de Cassation, Chambre criminelle, 9 septiembre de 2003, Sociéte HWS et ses diri-
geants contre Société Renault, nim. 214, Revue internationale de la propriete industrie-
lle et artistique (Ripia), 2003, pp. 42 y ss.

Cour de Paris, 4*. Chambre A, 23 de enero de 2002, Sté Jeux éducatifs Ravensburger, aux
droits de Sté Jeux éducatifs de France S. A., aux droits de la S. A. Jeux Nathan c. M.
Georges-Philippe Neto, M. Jérome Bourgon, nim. 1, Annales de la Propriété Industrielle,
artistique et littéraire, 2002, pp. 133 y ss.

Cour de Cassation, Chambre Commercial, 19 de octubre de 1999, Sté Jean Pironin c. Sté
Thiers Viroles, niim. 3, Annales de la Propiété industrielle, artistique et littéraire, 2001,
pp- 377 y ss.

Cour de Cassation, Chambre Commercial, 17 de julio de 2001, Sté Graines Gondian c.
Sté Plan SPG, ntim. 3, Annales de la Propiété industrielle, artistique et littéraire, 2001,
pp- 375 y ss.

Cour de Paris, 4*. Chambre B, 15 de diciembre de 2000, Sté¢ GAP, France c. Mme. Agnes
Troublé dite Agnes B et autres, num. 1, Annales de la Propiété industrielle, artistique et
littéraire, 2001, p. 125.

Cour de Paris, 4*. Chambre A, 21 de marzo de 2001, St¢ Smoby S. A. c. St€ Groupe
Berchet S. A., nim. 2, Annales de la Propiété industrielle, artistique et littéraire, 2001, p.
270.

Cour de Paris, 4*. Chambre B, 7 de junio de 2002, Sté¢ Georgia Pacific France, ancienne-
ment Fort James France c. Sté Strepp GmbH&Co, niim. 3, Annales de la Propriété
Industrielle, artistique et littéraire, 2002, pp. 499 y ss.

Sentencia del BGH de 19 de junio de 1974, WRP, 1976, p.370.

Sentencia de 22 de julio de 1976 (Caso Terrapin/Terranova).
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Sentencia de 31 de octubre 1974 (Caso Centrapharm/Winthrop).
Sentencia de 17 de octubre 1990 (Caso Hag II).
Sentencia de 30 de noviembre 1993 (Caso Renault/Audi).

Tribunal Torino, 19 de mayo 2000, vol. 153, Rev. Giurisprudenza italiana, 2001, pp. 985
y ss.

RECURSOS EN INTERNET:

<http://www.060.es/empresa/creacion_de_empresas/propiedad_industrial/disenos_<indu
striales-ides-idweb.jsp>

<http://www.adcv.com>
<http://www.adg-fad.org/home.php>
<http://www.aeat.es/aduanas/ctrlextra/procedim.htm>
<http://www.aippi.es/home.htm>
<http://www.aippi.org/reports/resolutions/Q148_ES.pdf>
<http://www.baibizkaia.net>

<http://www.bcd.es>
<http://www.bopi.es/internet/noticias/noticias20052s.htm>
<http://www.cdti.es>

<http://www.ceditec.etsit.upm.es>
<http://www.cedro.org>

<http://www.ceipi.edu>

<http://www.cidem.com>
<http://www.clminnovacion.com/apoyosyfinanciacion/subvenciones/>
<http://www.coapi.org>

<http://www.cotec.es/index.jsp?seccion=17&id=200602230001>
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<http://www.curia.eu.int>

<http://www.ddi.es>
<http://www.dpi.bioetica.org/>
<http://www.designcouncil.org.uk>
<http://www.dzdesign.com>
<http://www.eracareers.es/fecyt/guia/guiahtml10.jsp>
<http://www.europa.eu.int>
<http://www.european-patent-office.org/index>
<http://www.fiscal.es>
<http://www.fundecyt.es>
<http://www.graphikus.com>
<http://www.icex.es>
<http://www.ictnet.es/I[CTnet/home/>
<http://www.idepa.es/asp/documentos.asp?>
<http://www.industrialgraficaonline.com>
<http://www.ine.es>
<http://www.infonomia.com>
<http://www.invenio.es>
<http://www.inpi.fr/front/>
<http://www.ipr-helpdesk.org/index.html>
<http://www.juridicas.com/>
<http://www.madrimasd.org/informacionIDI/noticias/noticia.asp?>
<http://www.newpatent.es>
<http://www.noticiasjuridicas.com>
<http://www.oami.eu.int>

<http://oami.eu.int/es/office/aspects/pdf/ExamGuidelines.pdf>
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<http://oami.europa.eu/es/design/eurolocarno.htm>
<http://oami.eu.int/es/design/pdf/guidelines_inv.pdf>
<http://www.oepm.es>

<http://www.opti.org>
<http://www.pymesonline.com/web/index.php>
<http://www.ua.es/es/servicios/juridico/propindust.htm>
<http://www.unctad.org>
<http://www.weissdesign.com/INTEC/ESPANA.html>
<http://www.wipo.org>
<http://www.wipo.int/hague/en/index.html>

<http://www.wto.org>
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ANEJO I°
GUIA** LEGISLATIVA:

TERMINOLOGIA

Se emplea el término disefio por ser el referente en nuestra legislacion (Ley 20/2003),
si bien bajo el diseno se engloban los dibujos en sus diversas variantes (formas bidimen-
sionales), asi como los modelos (formas tridimensionales) realizados ambos de manera
industrial o0 mecénica. La terminologia en el Derecho comunitario es dibujo y modelo
industrial, que nosotros encuadramos bajo la nocion de disefio industrial.

{QUEE DISENQ?

Legalmente: Articulo 1. n° 2 LDI. A los efectos de esta ley se entendera por:

a) Diserio: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se deri-
ve de las caracteristicas de, en particular, las lineas, contornos, colores, forma,
textura o materiales del producto en si o de su ornamentacion.

b) Producto: todo articulo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las
piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la pre-
sentacion, los stmbolos grdficos y los caracteres tipogrdficos, con exclusion de
los programas informdticos.

c) Producto complejo: un producto constituido por miiltiples componentes reem-
plazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

Uso coloquial: la apariencia-forma externa de los objetos de uso habitual.

478 Vide, <http://www.iprhelpdesk.org/guias/imprimible/cuerpo.jsp?guia=guiad&len=es&tipo=html>. En
esta direccion web puede encontrarse otra guia Gtil sobre el disefo industrial, aunque se pone mayor énfasis en
el disefio comunitario; notese que la guia es elaborada por /PR-Helpdesk, proyecto financiado por la Comision
Europea, Direccion General de Empresa e Industria en el Sexto Programa Marco sobre IDT de la Union
Europea.
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(QUE APORTA EL DISENO A LA EMPRESA?

+ El disefo industrial como modalidad de la propiedad industrial se sustenta en su
capacidad y potencialidad de servir de herramienta estratégica, de gestion y de
marketing de cualquier producto seglin la apariencia externa en que se proyecta.

+ Transmite diferenciacion, calidad e imagen corporativa asociada a los productos
que se elaboran por una empresa frente a otras que no poseen dicho valor agrega-
do.

+ El diseho supone competencia en el mercado: mediante el disefio se aporta “cua-
lidad”, “valor” o “ventaja” incorporada a los productos, puesto que no solo se basa
en su marca o publicidad, ahade otros valores agregados.

(POR QUE Y PARA QUE DEFENDER EL DISENO INDUSTRIAL?

+ La tutela del disehio como ilustracion de creatividad e innovacion aplicada a los
productos que adquieren los consumidores y usuarios.

+¢ Se evitan falsificaciones, imitaciones y competir deslealmente.

¢ Mayor inversion en innovacion, investigacion y desarrollo sostenible.

¢ Mayores beneficios para la sociedad civil capaz de tener un suficiente abanico de
productos donde elegir, en definitiva, mayor bienestar.

JCOMO AMPARAR UN DISENO?

Requisitos:

1.- Observar los condicionantes de configuracion conceptual recogidos en el art. 1
de la LDI, ya mencionado. Téngase en cuenta ¢l ambito excluyente: No se puede ampa-
rar el disefio configurado solo por su funcidn técnica; tampoco los programas de ordena-
dor, asi como las interconexiones y aquellos disefios que sean contrarios al orden, la
moral plblica o las buenas costumbres. Tampoco las ideas, el color per se, el material de
elaboracion y los métodos de construccion.

2.- Cumplir con los presupuestos de fondo:

- Novedad: Articulo 6 LDI: 1. Se considerard que un disefio es nuevo cuando nin-
guin otro disefio idéntico haya sido hecho accesible al publico antes de la fecha de pre-
sentacion de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de
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prioridad. 2. Se considerardn idénticos los disefios cuyas caracteristicas difieran solo en
detalles irrelevantes.

- Singularidad: Articulo 7. Caracter singular. /. Se considerard que un disefio posee
cardcter singular cuando la impresion general que produzca en el usuario informado
difiera de la impresion general producida en dicho usuario por cualquier otro disefio que
haya sido hecho accesible al publico antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2. Para determinar
si el disefio posee cardcter singular se tendrd en cuenta el grado de libertad del autor
para desarrollar el diserio.

3.- Inscripcidn en el Registro (Disefio Registrado). Articulo 2. Proteccion registral.
Todo diserio que cumpla los requisitos establecidos en esta ley podrd ser protegido como
disefio registrado mediante su inscripcion, vdlidamente efectuada, en el Registro de
Diserios. Y Articulo 3. Registro de Disehos. 1. La solicitud, la concesion y los demds
actos o negocios juridicos que afecten al derecho sobre el diserio solicitado o registrado
se inscribirdn en el Registro de Diserios, segiin lo previsto en esta ley y en su reglamen-
to.2. El Registro de Diserios tendrd cardcter unico en todo el territorio nacional y su lle-
vanza corresponderd a la Oficina Esparfiola de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las
competencias que en materia de ejecucion de la legislacion de propiedad industrial
corresponden a las Comunidades Autonomas, segun se establece en esta ley.

Cabe la posibilidad de un Disefio No registrado que recibe el amparo del Derecho
de autor durante tres anos a prohibir la realizacidon de copias o reproducciones desde su
primera puesta al ptblico o divulgacion. Se regula en el RCE tal y como se disciplina en
la Disposicion adicional octava. La Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas adoptard
las medidas necesarias para la difusion y conocimiento de los medios legales de protec-
cion del diserio no registrado, reconocidos en nuestro pais en virtud del régimen comu-
nitario previsto en el Reglamento (CE) 6/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

4.- No incurrir en las prohibiciones de Registro (art. 13 LDI). Articulo 13. Causas de
denegacidn. De oficio, cuando asi lo disponga esta ley, o mediando oposicion, en los
casos y bajo las condiciones establecidas en su titulo 1V, el registro del disefio serd dene-
gado, o si hubiere sido concedido serd cancelado cuando:

a) Lo solicitado como diserio no se ajuste a lo definido como tal en esta ley.

b) El disefio no cumpla alguno de los requisitos de proteccion establecidos en los arti-
culos 5 a 12 de esta ley.
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¢) El solicitante no tenga derecho a obtenerlo conforme a los articulos 14 y 15 de esta
ley y asi se haya declarado mediante resolucion judicial firme.

d) El diserio solicitado sea incompatible con un diserio protegido en Esparia en virtud de
una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentacion o de prioridad ante-
rior, pero que haya sido hecho accesible al piblico después de la fecha de presentacion
o de prioridad del diserfio posterior.

e) El disefio suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el arti-
culo 6 ter del Convenio de Paris, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los
contemplados en el articulo 6 ter, que sean de interés puiblico como el escudo, la bande-
ra y otros emblemas de Espaiia, sus Comunidades Autonomas, sus municipios, provin-
cias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorizacion.

f) El diserio incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en
Esparia cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha proteccion, a prohibir el uso del
signo en el diserio registrado.

g) El disefio suponga un uso no autorizado de una obra protegida en Esparia por un dere-
cho de propiedad intelectual.

Cauces de Amparo:

+ La Propiedad Intelectual

+ La Propiedad Industrial

+¢+ La Competencia Desleal (actos de confusidon e imitacion, y aprovechamiento del
esfuerzo y reputacion ajena)

Alcance del Amparo:

¢ Nacional
+»» Comunitario
¢ Internacional

Tipos de Disefno:

+¢ Diseno Registrado
+ Diseno No registrado
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+ Disefio nacional, comunitario o internacional seglin 4mbito geografico que se
quiera abarcar en la proteccion

Duracion del amparo:

+ Disefio Registrado (maximo 25 afos). Articulo 43 LDI. Duracion de la proteccion.
El registro del diserio se otorgard por cinco aiios contados desde la fecha de pre-
sentacion de la solicitud de registro, y podrd renovarse por uno o mds periodos
sucesivos de cinco afios hasta un mdximo de 25 aiios computados desde dicha
fecha.

+¢ Diseno No registrado (3 afios maximo)

+ Diseno Internacional (10 afios minimo)

MARCO NORMATIVO

1.- En el Derecho Internacional:

+ Convencional: Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y
Artisticas, del 9 de septiembre de 1886, esta completado en Paris el 4 de mayo de
1896, revisado en Berlin el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20
de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de
junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, en Paris el 24 de julio de 1971
y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Cfr., para mas informacion en
<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html>
Convenio de Paris para la proteccidon de la propiedad industrial, del 20 de marzo
de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2
de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de
junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio
de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, (BOE N° 128, de 1 de febre-
ro de 1974).
¢ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relaciona-
dos con el comercio, firmado en Marrakech en 1994 (Acuerdos ADPIC o TRIP’s),
aprobado en las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay y celebra-
do en el marco de la Organizacion Mundial del Comercio, en
<http://www.wto.org> (aprobado en el ambito de la Comunidad Europea por la
Decision 94/800/CE del Consejo, DO L 336, de 23 de diciembre de 1994, pp. 1 y
SS.).

*
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+ Acta de Ginebra de 1999 del Arreglo de la Haya, ratificado por Espana el 4 de sep-
tiembre de 2003 (BOE N° 297 de 12 de septiembre de 2003), sobre depdsito inter-
nacional de disefo industrial.

+ Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican los Reglamentos
(CE) n° 6/2002 y (CE) n° 40/94, COM (2005) 689, 2005/0274/CNS, de 22 de
diciembre de 2005 [SEC (2005) 1749], para hacer efectiva la adhesion de la
Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya, relativo al regis-
tro internacional de dibujos y modelos industriales.

2.- En el Derecho comunitario del Disenho, nos encontramos:
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%+ Directiva 98/71/ CE, de 13 de octubre de 1998, (DOCE L 289, de 28 de octubre,
en adelante DCE), sobre dibujos y modelos comunitarios, cuyo objetivo es armo-
nizar los extremos de las diferentes normativas nacionales con mayor repercusion
en el Mercado Interior.

+¢+ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo del Consejo, por la que se modi-
fica la Directiva 98/71/CE, sobre la proteccion juridica de los dibujos y modelos,
14 de septiembre de 2004, COM (2004) 582 Final.

+¢ Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de
2004, (DOUE L 157, 30 de abril de 2004) relativa al respeto de los derechos de
propiedad intelectual.

¢+ Reglamento (CE) nam. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 (DOCE
L 3, de 5 de enero de 2002, en adelante RCE), sobre los dibujos y modelos comu-
nitarios. La pretension del RCE es la configuracion de un disefio comunitario, de
suerte tal que tramite la solicitud depositada en la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior (OAMI), es posible conseguir la tutela en el territorio de todos
los Estados Miembros. De igual modo, a través de este RCE se constituy6d una
nueva modalidad de disefo: el disefio no registrado, que otorga un derecho contra
la copia a los titulares de los disefios no registrados durante un periodo de tres
afos desde la primera divulgacion.

+ Reglamento (CE) nim. 2245/2002 de la Comision de 21 de octubre de 2002,
(DOCE L 341 de 17 de diciembre de 2002), Reglamento de Ejecucion del
Reglamento Comunitario (RRC).

% Reglamento (CE) niim. 2246/2002 de la Comision de 16 de diciembre de 2002
(DOCE L 341, de 17 de diciembre de 2002), relativo a las tasas que se han de abo-
nar a la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (marcas, dibujos y mode-
los) en concepto de registro de dibujos y modelos comunitarios.
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3.- En el Derecho doméstico o local, tenemos:

+ Ley de Proteccion Juridica del Disefo Industrial, Ley 20/2003, de 7 de julio (BOE
N° 162, de 8 de julio de 2003, en adelante LDI). La finalidad de esta norma es
establecer el sistema juridico del disefo industrial en el Derecho espaiiol incorpo-
rando la DCE y el RCE.

+ Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre de 2004 (BOE N° 250, de 16 de
octubre de 2004), mediante el cual se aprueba el Reglamento de Ejecucion de la
Ley de Disefio Industrial (RDI).

¢ Proyecto de Ley, 15 de noviembre de 2005, nam. 57-2, Boletin Oficial de las
Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 121/000057; por la que se amplian
los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se esta-
blecen normas procesales para facilitar la aplicacion de diversos reglamentos
comunitarios, popularmente denominado “Anteproyecto Antipirateria”.

« Ley 19/2006, de 5 de junio (BOE N° 134 de 6 de junio de 2006), por la que se
amplian los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial
y se establecen normas procesales para facilitar la aplicacion de diversos regla-
mentos comunitarios.

% Ley 23/2006, de 7 de julio (BOE N° 162 de 8 de julio de 2006), por la que se modi-
fica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

¢ Ley Organica 15/2003, de 25 de noviembre (BOE N° 283, de 26 de noviembre de
2003), que modifica el Cddigo penal en lo relativo a los delitos contra la propie-
dad industrial e intelectual (arts.273, 274, 276 y 287).

(COMO REGISTRAR UN DISENQ?

¢Quién?:

¢ Autor- Creador del Diseno, Disenador
++ Causahabiente
+¢ Cotitularidad: varios o uno en representacion de la comunidad

Articulo 14 LDI. Derecho al registro. 1. El derecho a registrar el diseiio pertenece al

autor o a su causahabiente. 2. Cuando el diserio haya sido realizado por varias personas
conjuntamente, el derecho a registrar el diserio pertenecerd en comiin a todas ellas en la
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proporcion que determinen. En defecto de pacto contractual al respecto, y sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 58 de esta ley, se aplicardn las normas establecidas en el
Codigo Civil para la comunidad de bienes. 3. Si un mismo diserio ha sido creado por dis-
tintas personas de forma independiente, el derecho a registrar el diseiio pertenecerd a
aquel cuya solicitud de registro tenga una fecha anterior de presentacion en Esparia,
siempre que dicho registro llegue a ser concedido. 4. En los procedimientos ante la
Oficina Espariola de Patentes y Marcas se presumird que el solicitante tiene derecho a
registrar el diserio.

Solicitud (véase impresos oficiales infra):

+* A nivel comunitario: Para amparar un diseho comunitario se ha de atender al
Reglamento CE ntim. 2245/2002 de la Comisién de 21 de octubre de 2002, de eje-
cucion del Reglamento CE ntim. 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunita-
rios.

++ A nivel nacional: el Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre de 2004 (BOE
nim. 250, de 16 de octubre de 2004), mediante el cual se aprueba el Reglamento
de Ejecucion de la Ley de Diseno Industrial (RDI), determina el contenido de la
solicitud en su articulo 1, al estipular una serie de extremos de caracter obligato-
rio y otras de corte voluntario.

Las obligatorias se han de contemplar en el contenido de la solicitud de registro de
disefo:

v la identificacion del solicitante,

v domicilio y, en el supuesto que el solicitante resida fuera del territorio espafol,
una direccion en Espafa a efecto de notificaciones,

v la reproduccion grafica del disefo (importante),

v la indicacion de los productos a los que se vaya a aplicar el diseho,

v la identificacion y firma del representante si actia por medio de éste y,

v finalmente, en el supuesto de que el solicitante reivindique la prioridad de una
solicitud anterior, la fecha y el pais de la solicitud anterior.

Aqui resulta singular el hecho de que no se contenga como mencidn obligatoria el
nombre del disefiador o disehadores.

v Las voluntarias se podran disponer en la solicitud,
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v una descripcion escrita del disefio,
v la indicacion de la clase o subclase a que corresponda el disefio en virtud de la
Clasificacion Internacional prevista en el Arreglo de Locarno vy,

v la mencion del disehador o del equipo de disenadores.
.Donde? Organo Competente:

+ La solicitud tiene que presentarse ante el 6rgano competente de la Comunidad
Autdénoma donde tenga su domicilio o un establecimiento comercial el solicitan-
te o su representante.

+ En cualquiera de los lugares establecidos en la Ley 30/1992, articulo 38.4. Estos
lugares se concretan en los Registros de cualquier 6rgano administrativo tanto de
la Administracion General del Estado como de las Comunidades Autdénomas, o los
organos de la Administracion Local que hubieren suscrito el oportuno convenio.

+ Las representaciones diplomaticas o consulares de Espana en el extranjero y las
oficinas de correos, con sujecidn a ciertas formalidades.

+ La solicitud podra presentarse via telematica si nos atenemos a la Orden ITC
915/2005 de 4 de abril (BOE de 12 de abril), que ha configurado un Registro
Telematico en la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, y ha introducido la posi-
bilidad de presentar electronicamente los recursos y las solicitudes de revision en
via administrativa.

+ El Disefio Comunitario ante la OAMI.

Procedimiento (Fases) de Registro de diseno nacional:

Disciplinado en el Titulo IV de la Ley de Proteccion Juridica del Diseho Industrial
(LDI). La intervencion administrativa en esta fase del procedimiento es fundamental y se
compone de tres momentos diferenciados, a saber:

> ].- Un examen puramente administrativo, que se cifie a la verificacion de si la soli-

citud cumple las diversas formalidades requeridas.

> 2.- El examen de los requisitos para la tutela del disefio.

Dicha intervencion se concede en cada uno de los diversos momentos o fases refe-
ridas a un 6rgano administrativo diferenciado. En virtud del articulo 20 de la LDI,
al 6rgano de la Comunidad Autonoma competente para recibir la solicitud corres-
pondiente. Igualmente, la tarea de realizar el examen formal. En los supuestos en
que la solicitud supera este examen, el 6rgano competente le remitira a la OEPM.
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> 3 .- Publicacion: una vez llevado a cabo el examen y éste se ha solventado con
éxito, bien porque la solicitud cumplia ya la condicionantes desde el preciso ins-
tante de su presentacion, o bien porque éstos fueron subsanados, la OEPM decre-
tard una resolucidon motivada por la que se otorga o deniega el registro a la vez que
se publicard una mencién de concesidon en el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial. Cierto que segiin el art. 17 del Reglamento de Ejecucion, antes de dic-
tar resolucion de concesion de Registro, la OEPM comprobara que se han obser-
vado todos los condicionantes formales para publicitar la reproduccion grafica del
disefo y, a su vez, ofrecera una oportunidad al solicitante de subsanar, en el plazo
de un mes, aquellos defectos o lagunas no percibidos en tramites anteriores que
imposibilitaran la referida publicacion conforme a Ley.

imien icion:

+¢+ La intervencion administrativa en esta fase se halla bastante restringida. Mediante
el procedimiento de oposicidn, los terceros interesados pueden solicitar la dene-
gacion del disefo alegando algunas de las razones que coinciden con las causas de
nulidad (arts. 33 y 65 LDI), que no han sido valoradas durante la fase de examen.

+ En el supuesto de que la oposicidn se sustente en alguna de las razones discipli-
nadas en los articulos 5 a 11 de la LDI. La legitimacion se concede a cualquier
persona. Estas razones son la falta de novedad o de singularidad, la inobservancia
del requisito de la visibilidad en los disehos de componentes de productos com-
plejos, el caracter exclusivamente técnico o el dato de que estemos ante un dise-
fio de interconexiones.

+¢ En otros casos, las razones de oposicion se sustentaran en que el disefio ha sido
otorgado contraviniendo alglin derecho de terceros y, en estos supuestos, la legiti-
macion se circunscribe a la persona afectada, esto es, al titular del derecho ante-
rior o previo.

+ El articulo 25 del Reglamento de Ejecucion, prescribe que el escrito de oposicion
deber ir firmado y estard supeditado al pago de una tasa, igualmente, habra de
caracterizarse el niimero de registro, la persona que conforma la oposicion o su
representante si acta por medio de éste, los motivos y, si procede, el titulo en que
sustenta su legitimacion y la prueba de éste. El escrito de oposicidon podra ir adjun-
tado de los documentos oportunos para verificar los hechos o los derechos previos
en que se justifique la oposicion.

++ Cuando el escrito de oposicion ha sido aceptado en la OEPM, ésta daré traslado
al titular del disefo, para que en el plazo de doce meses, presente sus alegaciones.
Durante este periodo, el titular podra contestar y alegar las causas mediante las
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cuales puede rechazarse la oposicion y, en los hipotéticos casos de conflicto con
alguna marca o con una obra de propiedad intelectual anterior, as{ como en el caso
de que incorpore emblemas, blasones, banderas o alglin otro simbolo o gréafico de
los recogidos en el art. 13.3) LDI podra alterar el disefio. Las alteraciones tendran
como fin eliminar los elementos que hayan originado la oposicion y sblo sera
admisible cuando la forma resultante cumpla los condicionantes de proteccion y
el disefio, -pese a la alteracion-, perdure en su identidad sustancial.

DERECHOS CONFERIDOS POR EL DISENO

¢+ Se concede un derecho de propiedad en exclusiva (monopolio) frente a todos con
un versante positivo: comercializar, exportar, exponer, asi como la oportunidad de
ser cedido, licenciar, gravar o hipotecar. De igual manera, se plantea una version
negativa de prohibir el realizar determinados actos en el uso del derecho conferi-
do por el Registro (arts. 45 y sus limites en los arts. 47 y 49 LDI).

ACCIONES DE DEFENSA:

¢ En genérico: Acciones por violacion del diseno registrado (arts. 52 a 57 LDI)

+ Adopcion de Medidas Cautelares y Provisionales.

++ Accion de declaracion o reivindicatoria de autorfa.

++ Accion de cesacion.

++ Accion de indemnizacion de dafos y perjuicios sufridos, asi como indemnizacio-
nes coercitivas.

++ Accion de remocion de efectos.

¢ Accidn de publicacion de la sentencia condenatoria.

+* En definitiva, acciones civiles (accion de enriquecimiento) y penales (modifica-
dos por la LO 15/2003).

MEDIOS PARA ATAJAR LA PIRATERIA DEL DISENO:

+* Se ha de prestar atencion y acudir a la pagina web de la OEPM, que ofrece toda la
informacion posible para cercenar la pirateria. Véase <http://www.opem.es/inter-
net/infgral/pirateria/pirateria.htm>, en ésta se da buena cuenta de instituciones,
enlaces y de teléfonos de informacion, asi <http://www.aeat.es/aduanas/ctrlex-
tra/procedim.htm>; <http://www.guardiacivil.org>;
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<http://www.policia.es>;

<http://www.mir.es>.

Ademéas se concede una direccion electronica para solventar dudas:
<pirateria@oepm.es>
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ANEJO IT°
GUIA INFORMATIVA:

INCENTI PUBLI PARA POTENCIAR EL DISENO INDUSTRIAL

Justificacion: El diseno industrial es un bien juridicamente protegible por la cantidad de
intereses presentes a su alrededor, entre ellos, porque se requiere de fuertes inversiones
tanto en medios humanos como materiales.

Considérese que tanto desde el Gobierno Central como desde las distintas Comunidades
Autdnomas se potencian diversas actividades y operaciones dirigidas a fomentar la indus-
tria en nuestro entorno, asi como a incrementar la competitividad de las empresas y diri-
gir la economia hacia un desarrollo sostenible y globalizado. Estos planteamientos se
plasman en el incentivo de proyectos de I+D+i ilustrado en la tutela del diseno industrial
de nuestros objetos frente al resto de competidores. Este es un elemento mas que rodea
al cuadro genérico de I+D+i.

En este contexto, la Unidon Europea mediante la Comision Europea, esta trabajando en la
Propuesta del Séptimo Programa Marco, que busca contribuir de forma basica al fomen-
to de la innovacidon empresarial con el propdsito de hacer de la economia europea “la
economia basada en el conocimiento mds competitivo y dindmico del mundo” para el afio
2010. El disefio industrial es una herramienta basica incrustada cabalmente en las politi-
cas de la sociedad del conocimiento, la innovacion, la investigacion y el desarrollo.

Y por ello, aquellos empresarios que inviertan en sus disefios, invertiran igualmente en la
idea de la consecucion del planteamiento presentado por la Comisién Europea, y como
tal podra beneficiarse de aquellos incentivos. Véase la Propuesta original de la Comision
COM 2005, 119 Final de 6 de abril de 2005, Propuesta de Decision del Parlamento
Europeo para acciones de Investigacion, Desarrollo Tecnoldgico y Demostracion (2007-
2010). Propuesta modificatoria, DOC 15602/05, de 28 de noviembre de 2005, relativa a
los cambios a la Propuesta original.
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INFORMACION Y FOMENTO DEL DISENO INDUSTRIAL

+ En este punto hay que traer a colacion y tener por reproducidas las diversas direc-
ciones url, recursos en Internet ut supra enunciados, reflejo de muchos centros de
asesoramiento, informacion de concesion de ayudas y de promocion del diseno
industrial.

Para obtener toda la informacion relativa al Registro y los derechos inherentes al disefio
industrial el organismo idoneo para ofrecer dicha informacion es la OEPM, pagina web:
<http://www.oepm.es>; correo electronico: <informacion@oepm.es>

También pueden realizarse preguntas de caracter general sobre los Dibujos y Modelos
Comunitarios, asi se ofrece la direccion general: <information@oami.europa.eu >

Orden ITC/352/2006, de 14 de febrero de 2006, por la que se aprueban medidas para la
transparencia, innovacion y gestion telematica de las ayudas del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE N° 39, de 15 de febrero 2006). En dicha Orden se publica para
el presente ejercicio 2006, el calendario de las convocatorias de ayudas puablicas del
MITYC en el anexo I y la relacion de otros programas de apoyo estratégico con conteni-
do econdmico en su Anexo II.

Orden ITC/930/2006, de 29 de marzo, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE N° 717, de 31 de marzo de 2006), por la que se regulan las bases y la convocatoria
para el ano 2006, de la concesion de subvenciones para el fomento de las solicitudes de
patentes en el exterior. Las ayudas se dirigen a cubrir una parte de los costes de una soli-
citud de patente en el extranjero, utilizando la via nacional de los distintos paises, la via
europea a través de lo previsto en el Convenio de la Patente Europea (en adelante CPE)
o la via del Tratado de Cooperacion en materia de patentes (en adelante, PCT).

Por su parte, remarquese que, en este punto, hay que estar a lo recogido por el Plan INGE-
NIO 2010, concebido como un estimulo para desarrollar los &mbitos cientificos y tecno-
logicos en Espana. Aqui se incluirfa la promocion del disefio como elemento para dar
efectividad a lo buscado por dicho plan, se declara “El programa Ingenio 2010 supone
una mejor gestion de las politicas existentes y focalizar los recursos adicionales en actua-
ciones estratégicos para alcanzar objetivos mas ambiciosos. (...) Instrumentos: mas
recursos publicos destinados a I+D+i se incrementaran en un minimo de un 25% anual a
lo largo de la presente legislatura. Nuevas actuaciones estratégicas (programa CENIT,
CONSOLIDER, PLAN AVANZ@...). El presupuesto total para los proximos 4 ahos ron-
dara los 8000 millones de euros”. Mas informacion en <http://www.cdti.es>
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A nivel de Comunidades Autonomas, hay que destacar, entre otras:

*<http://www.baibizkaia.net>, donde se contienen diversos programas de ayudas y apo-
yos a las empresas de Bizkaia, asi son subvencionables, la innovacion en producto (dise-
no), configurandose proyectos de disefio o desarrollo de nuevos productos y/o la mejora
de otros existentes.
*<http://www.clminnovacion.com/apoyosyfinanciacion/subvenciones/>, Castilla-La
Mancha Innovacion.

*<http://www.idepa.es/asp/documentos.asp?>, Instituto de Desarrollo Economico del
Principado de Asturias.

*<http://www.fundecyt.es>, Fundacion para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnologia en
Extremadura (FUNDECYT)

*<http://www.pymesonline.com/web/index.php>
*<http://www.weissdesign.com/INTEC/ESPANA .html>, en esta direccion se reflejan los
diversos centros de promocidn del disefio agrupados bajo el amparo de la Federacion
Espaiiola de Entidades de Promocion del Disefo.
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T

Mod. 3201i

ANEJO IIT1°
Solicitud de registro de diseno industrial

8 MINSTERD
Oficina Espadola
o 'g CE INCUSTRIA, TURSMO [ de Patentes
¥ Marcas
a ¥ COMERCIC) NUMERO SOLICITUD:

SOLICITUD DE REGISTRO DE DISENO INDUSTRIAL

(1) TIPO DE SOLICITUD

FECHA HORA Y MINUTODE PRESENTACIONEN OEPM.:

[E]SOLICITUD DISERO MULTIPLE NUMERO DE DISEROS 3
CJsoLiciTub DIVISIONAL DE FECHA
OcamMBIO DE MODALIDAD DE FECHA
{2) PUBLICACION
APLAZAMIENTO
TODOS

NUMERO DE DISEROS

1. DATOS DEL SOLICITANTE

T3] SOLICITARTE. APELLIDGS O GERGMINACION SOCIAL WOMBRE WL
BURGUES ARPA FERNANDO 5X0X453
[C]SIGUE EX PAGINA ANEXA

T LEGITIVACHON. ESTADD NALIONALIDAD DEL SOLICTANTE FETADO OF RESIDERCIA DEL SOLICITARTE ESTADO DE ESTABLECIMIENTO DEL SOLICITANTE
ES ES
{5) DIRECCION DEL SOLICITANTE: CALLE, FLAZA, NUMERD, PISO.ETC. | CODIGO POSTAL ¥ LOCALIDAD PROVINCIA [H
AVDA. BISBE IGLESIAS S/IN 25620TREMP LLEIDA ES
[6) DARECCION NOTIFICACIONES: CALLE, FLAZA, NUMERD, P IS0,ETC. | CODIGO POSTAL ¥ LOCALIDAD PROVINGIA AT
1) DIRECCION CORREQ ELECTRONICD DEL SOLICITANTE W FAX - TELEFONO INDICACION DEL MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE

9352842XX X cormeo  [Jeozreoerectaonico  [Jrax

1) INDICACION DEL ESTABLECIMIENTO DEL SOLICITANTE SITO EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DI

2. INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPANAN Y FIRMAS
19) INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPARAN: FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE (10} NJl\JMl:no
: PAGINAS
[X] PonER DEL REPRESENTANTE [ ceamiFicabo PRIORIDAD UNIONISTA

SOLICITUD

[E]susTIFICANTE PAGO TASA SOLICITUD [ TRADUCCION CERTIFICADO DE PRIORIDAD]

D JUSTIFICANTE PAGO TASA FRIORIDAD D CERTIFICADO PRIORIDAD EXPOSICION

) e FUNCIONARID SONFIRMACION
|| [Crrapuccios CERTIFICADD P, EXPOSICEON PN, FoRCInAK N PAGINAS
[:] D FUNCIGNARIO

ADVERTENCIA: FOR T SPOSICION LEGAL LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA
TELEFONG, SERAN CADOS RO
SIENDHD AMBAS BASES DE DATOS DE CARACTER P
ILMA. SRA. DIRECTORA DE LA OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS
INfOrmacioniPoepimes  WWW.OSpILES

LES ViA REDES MUNDL

BLICO Y ACCESH

Cf. PANAMA, 1 28071 MADRID

DROS ENMARCADOS EN ROJO
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OUSTRA, TURSHO I Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas

n\je
nsln
AR

3. DATOS DEL REPRESENTANTE

[l rREPRESI:‘hTACIa‘N.
EL SOLICITANTE NO ESTA EL SOLICITANTE ESTA ; D . D . r
R EFRESENTADO REPRESENTADO POR: mlGENTE PROPIEDAD INDUSTRIAL EMPLEADD DE LA EMPRESA OTRO REPRESENTANTE
(TIJAPELLIDOS DEL REPRESENTANTE (YN DE COLEGIADO. 51 FUERA AGENTE DE LA FROPIEDAD INDUSTRIAL) KOMBRE {COD. AGENTE P.L/NILF
SANTIAGO FERRAN OLIVER 00XX
|!I3]DI)IF.CﬂORDELREPRBEN'IA‘N‘I‘E:CALLF_I’LAZA_FL&ERO.FISO.EI(’ CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD PROVINCIA PAlS
C/ MANDRAGORA 25 28085 MADRID MADRID ES
|llﬂ1ﬂmEOCIONCORP.EOELEmONEDDELmEhTAP-TE N* DE FAX N"TELEFOND FOSEE BUZON (CARPETA) OEPM
santfer@terren.es 91XX28584 E sl Dm)
— (15} INDICACION DEL MEDID DE NOTIF:ICAL’IEN PREFERENTE
— CORRED CORREQ ELECTRONICO FAX BUZON (CARPETA) DEPM BOPI
= O | m} [E3] O
5 116}!NDI(|\L'EN DE LA SUCURSAL DEL REPRESENTANTE SITA EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD ALH‘QNEMA DEL LUGAR DE PRESENTACION
—
i
E (17) ACREDITACION DEL PODER DE REPRESENTACION:
; EL PODER SE APORTA EL PODER SE APORTARA EL PODER OBRA EN REPRESENTANTE CON
= ICON ESTA SOLICITUD EN SU MOMENTO EL EXPEDIENTE N* PODER GENERAL N*:

de pdgina

290



LA CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL: DISENO INDUSTRIAL

(U

Ianl reswo
Oficina Espafiola
g‘g me de Patentes y Marcas

IMPORTANTE: UTILICE UNA HOJA PARA CADA DISERO
[¥] TODOS LOS DATOS SON LOS MISMOS PARA TODOS LOS DISENOS
NUMERD DEL DISERD |:] DELTOTAL |:|

4, DATOS DEL DISERO

(18) INDICACION DE LOS PRODUCTOS A LOS QUE SE INCORPORA O APLICA EL DISERD

RELACION DE PRODUCTOS E MISMA RELACION PARA TODOS LOS MISEROS

SILLONES 06-01

E] MARQUE ESTA CASILLA EN CASD DE ORNAMENTACION

CLASIFICACION DE LOCARNO

{19) REIVINDICACION DE PRIORIDAD UNIONISTA

[ priorioan ipénmica pARA TODOS LOS DISEROS

FAIS U DFICINA FRESENTACION 1° SOLICITUD FECHA DE LA 1*SOLICITUD HUMERD DE LA 1* SOLICITUD

{20} REIVINDICACION DE PRIORIDAD DE EXPOSICION

[ priorIDaD IDENTICA PARA TODOS LOS DISEROS

NOMBRE DE LA EXFOSICION FECHA DE LA 1* PRESENTACION

CIUDAD Y PAIS DE LA EXPOSICION

(21) MENCION DEL DIS 0 EQUIPD DE DISER

E MISMO DISENADOR PARA TODDS LOS DISEROS D ENUNCIA MENCION

NOMBRE DEL DISERADOR O EQUIPD DE DISERADORES

FEDERICO OLIVENZA CAPIVELLA

{22) PUBLICACION DEL DISERO

[3] PETICION DE APLAZAMIENTO DE LA PUBLICACION

{13) DESCRIPCION (FACULTATIVA)

BREVE DESCRIPCION DE LA REPRESENTACION DEL DISERO (MAXIMO 100 PALABRAS)

Mod. 1201§
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%ﬁg e [ S

5, REPRESENTACION GRAFICA DEL DISERO

W* DISERO DEL TOTAL | N*PERSPECTIVAS | KOMBRE DEL SOLICITANTE ¥ INRECCION

1 3 1 | FERNANDO BURGUES ARPA, AVDA BISBE IGLESIAS S/M, TREMP, LLEIDA

WA

Mod. 3201

N* de piging
I 4 dnl [
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Mod. 3201i

] Oficina
;_' o CERIASTIA RSO ( ﬁhww:.;l.mn
& i YOOMEROD

5. REPRESENTACION GRAFICA DEL DISERO

K= MSERO I DEL TOTAL I N*PERSPECTIVAS r NOMBRE DEL SOLICITANTE Y DIRECCION

2 | 3 | 1 | FERMANDO BURGUES ARPA, AVDA BISBE IGLESIAS S/N, TREMP, LLEIDA
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5. REPRESENTACION GRAFICA DEL DISERO

N* DISERD I DEL TOTAL [ N*PERSPECTIVAS I

NOMBRE DEL SOLICITANTE ¥ DIRECCION

| 3 ] 1 |FERMINIX) BURGUES ARPA, AVDA BISBE IGLESIAS S/N, TREMP, LLEIDA

Mod. 32013
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C

uadro procedimiento de re

ANEJO IV®

D eny

del derecho

‘6

F de la

El registro del disefio se
lotorgara por 5 afnos contados
[desde la fecha de
presentagcion de la solicitud
de registro y podra renovarse
por uno o mas periodos
lsucesivos de cinco afios
hasta un maximo de
veinticinco afios computados
desde dicha fecha.

A

P ion de la

La resolucion sobre la (s)
loposicion(es) se publicara en
lel BOPI. Si el disefio
registrado se hubiere
modificado como
lconsecuencia de la
loposicion, se publicara el
disefo modificado. La
lestimacion de una oposicion
lsupone la cancelacion del
disefio registrado y la
nacioéon supone el
mantenimiento del mismo.

A

F 6n de

I Trasladadas las
loposiciones al titular del
registro dispone de 2 meses
para presentar alegaciones o
modificar el disefio en su
lcaso.

- Transcurrido el plazo de
lcontestacion la OEPM
resolvera estimando parcialo
lo totalmente la oposicion o
nando, haya habido
lo no contestacion del titular.

A

Examen de oposiciones

icumple los requisitos exigidos
para su admision a tramite asi
lcomo los motivos de oposicion
invocables (art.33 Ley) y
notificard al oponente las
irregularidades si las hubiere.

I Plazo de 10 dias para subsanar
los requisitos de admision a
ltramite, y de 30 dias para el
resto.

La OEMP examinara si el escrito

La solicitud puede presentarse ante los 6rganos|
competentes de las CCAA, y si éstas no
hubieren iniciado sus actividades registrales
ante la OEPM. También podran presentarse
ante las oficinas de correos o los demas
lugares que prevé la LRJAP-PAC.

Presentacion de la sol

Examen de admision a tramite

Examen de forma/oficio

Registro y publicacion de la resolucién

Presentacion de oposiciones

Examen de oposiciones

Resolucion de oposiciones

Publicacién de la resolucién

Duracién y mantenimiento del derecho

AN

Examen de admision a

tramite

- Examen de requisitos minimos
[de solicitud para asignar una
lfecha de presentacion.

- Plazo de un mes para subsanar
posibles irregularidades. En caso
contrario la solicitud se tendra

por desistida.

Examen de forma/oficio

La OEPM examinara:

- Si la solicitud cumple los
requisitos minimos para obtener
una fecha de presentacion.

- Si ha abonado la tasa de
solicitud y tasas adicionales en
su caso.

- Si el n° de disefios no excede
de 50.

- Si reune los demas requisitos
formales previstos en el
reglamento.

- Examinara ademas si
constituye un disefio conforme a
la ley y si no es contrario al
lorden publico o a las buenas
lcostumbres.

-Clasificara o revisara la
clasificacion de los procuctos y
verificara si las solicitudes
mdltiples cumplen lo previsto en
el art. 22 de la Ley.

- Plazo de un mes para
subsanacion de irregularidades.
- El solicitante podra cambiar de
imodalidad, modificar el disefio,
limitar el n° de productos o dividir
la solicitud.

Registro y publicacion de la

resolucion

Pr ion de ici

En el plazo de 2 meses a contar desde la
publicacion en el BOPI de la concesion, cualquier
tercero que se considere perjudicado podra
presentar ante la OEPM oposicion al/los disefio(s)
registrado(s) en base a los motivos del art. 33 de la
Ley 20/2003.

- Se publicaran en el BOPI las
menciones de concesion,
ldenegacion o desestimiento.

- En el caso de los dise6s
laplazados no se publicara la
representacion grafica del disefio|
u otras informaciones que
permitan determinar la
lapariencia del mismo.

- Una vez concedido el desefio,
el titular debera retirar el Titulo
[de Registro de Disefio Industrial.
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. Recargo por pago fuera de plazo de la tasa de - 60 euros

registro

' Recargo por pago fuera de plazo de la tasa de : 30 euros

. publicacién

Recargo por pago fuera de plazo de la tasa de - 10 euros

‘aplazamiento de la publicacién

Recargo por pago fuera de plazo de la tasas por

disefos adicionales
' Renovacién (primera)
Renovacién (segunda)
Renovacion (tercera)

' Renovacién (cuarta)

25% de la tasa correspondiente

- 90 euros
* 120 euros
- 150 euros

+ 180 euros

' Recargo por pago fuera de plazo de la tasa de : 25% de la tasa correspondiente

renovacion

Solicitud de Nulidad
Apelacion

| Restitutio in integrum

Solicitud de Transferencia

296

350 euros
: 800 euros
. 200 euros

: 200 euros(max. 1000 euros)

ANEJO V°
Tasas
*Concepto - Tasas - Tasa adicional : Tasa adicional por
. por disefio i disefio (de 11 en
 (de2a10) adelante)
i Registro 230 115 euros 50 euros
:euros :
' Publicacion =120 - 60 euros : 30 euros
: . euros :
| Aplazamiento de la publicacion - 40 : 20 euros :10 euros
| euros - :
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Tr.ar{s-férem::ie.x -dél .Dis.e.ﬁ.o-

' Registro de Licencia

Cancelacion de Licencia

;Expedicif;'m de un.a. copia de la ;so]icitud, del - lﬁéuros

| certificado de registro o de un extracto del:
' registro (no certificada) "

;Expedicién de una copia de la solicitud, del 30 euros
‘ certificado de registro o de un extracto del :
registro (certificada) -

| Tasa de consulta publica de los expedientes - 30 euros

Expedicion de copia de los documentos del :10 euros + 1 euro por cada pagina que exceda :
expediente (no certificada) +de 10

Expedicion de copia de los documentos del 30 euros + 1 euro por cada pagina que exceda
 expediente (certificada) :de 10 3

' Tasa de comunicaciéon de datos contenidos en ; 10 euros + 1 euro por cada pédgina que exceda |
un expediente de 10

{Tasa de revisién de la fijacion de los gastos £ 100 euros
. procesales que deben reembolsarse :

-*Fu-en-tc:-(.'iiltp:.//.\-\fv\,'v\-' .‘i}“ll'l‘}l_‘]]:‘-t‘i L‘H.k..t.'ll"g/ guiais;/impf’hﬁil;!u-/Cuurbu.-j_;;pf’gﬁia=.gu1:a.(j&h_‘ﬁ~—;l:s-& ti}'au%
htmI#N1016A >

Se establece una Guia bésica en torno al diseno. Noétese que las tasas se refieren para el diseno
comunitario y se contienen en el Reglamento CE n° 2246/2002, de la Comision de 16 de
diciembre de 2002, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) en concepto de registro de dibujos y modelos
comunitarios (DOCE L 341, de 17 de diciembre de 2002).
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ANE I°
. ; y DIBUOS Y N = g

MODELOS DE - DERECHOS DE | SECRETOS
PATENTES | {ripanp | MARCAS MODELOS _\L.‘l.”[, ' R

- — INDUSTRIALES —

Invenciones

técnicas:

. Novedad
Invenciones i i Marcas para
o enor nivel de e ; ;
técnicas: ackividadl productos y | Dibujos y modelos | Obras literarias,
Novedad 2 i servicios: industriales: grificas o
“ inventiva B .
ot musicales, Conocimientos

f'\d“"‘f[ad Aplicabilidad Dibujos y formas | Apariencia  estética | programas técnicos
inventiva industrial tridimensionales, de un objeto o de una | informéticos v
Aplicabilidad | (g| objeto palabras, nombres, | forma especifica bases de datos.
industrial susceptible  de colores y sonidos.

proteccion

puede estar

limitado)

Duracion de la
Duracién de la proteccion:
oteccion (en la . . io
" protecd e Duracion de la Duracién de la Duract?n el
Duracion de la | mayoria de los g 5 afos, renovables P proteccion:
A proteccion: 5 s proteccion:
proteccion: Estados hasta 25 afos (en
Miembros de la o virtud de la Directiva ; Indefinida hasta
e 10 anos, renovables La vida del autor
20 afios UE): " st N 98/71 sobre la T que pase al
indefinidamente. £ A y 70 anos mas fEa
proteccién juridica de dominio piblico.
10 afios los dibujos y modelos
industriales).
Instrumentos:
Instrumentos: | IRstrumentos: Dibujos vy modelos
2 Instrumentos: 2 195 ) Instrumentos:
Patentes - Modelos de industriales
nacionales utilidad Marcas nacionales | nacionales (DisE‘ﬁo en | No es necesario
ici nacionales  (no . el caso de Espana) el registro | Instrumentos:
Solicitudes de Marcas g
patentes disponibles  en | comunitarias Depasito ) )
europeas toda la UE). Radibico internacional de|La  proteccion | No hay registro
Solicitud . " t§ sional i dibujos y modelos | surge por el
SOUCTIC i B Solicitud | Internaciona 28 | industriales; mero hecho de la
internaciona internacional mnaxcas _ creacion.
(PCT) (PCT) Dibujos vy modelos
comunitarios.
Autoridades Autoridades Autoridades Autbiidades
competentes: competentes:
competentes: competentes:
Oficinas Oficinas nacionales Ofiines  madaiales
nacionales de | Oficinas de  marcas  y| . at:enbes :
patentes nacionales  de | patentes p
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QEP
OMPFI

patentes

OAMI: Oficina de
Armonizacion  del
Mercado  Interior
{Marcas, Dibujos y
Modelos)

OMPI

OAMI
OMPI

Fuente:<http:/ / www.ipr-helpdesk.org/documentos/

docsPublicacion/ html_xml/8_TablaTutorial %5B0000001747_03%5D.html >
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