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RESUMEN

Algunos empresarios innovan creativamente la apariencia de la totalidad o de una parte
de sus productos con el fin de hacerlos méas atractivos para los consumidores. La intencionada
seduccion visual que se persigue con dicha innovacién creativa influye en la eleccién de los con-
sumidores. La figura juridica que prevé el ordenamiento para proteger esa innovacién creativa
se denomina disefio industrial. Recientemente, la Comisién Europea ha publicado un amplio
documento que contiene una evaluacion en profundidad del funcionamiento general durante
estos afos del sistema de proteccién de disefios industriales en la Unién Europea, incluidos los
niveles nacional y de la propia UE.

En las lineas que siguen haré, primeramente, un resumen de las principales conclusiones
a las que llega la Comision Europea, y, a continuacion, mis personales reflexiones, teniendo en
cuenta las consideraciones que he venido publicando desde la promulgacién de la Ley espafio-
la 20/2003, de 7 de julio, de Proteccién Juridica del Disefio Industrial.

Palabras clave: Disefio industrial, reforma europea del disefio, concepto de disefio, com-
ponentes de reparacion, relacién con la propiedad intelectual.

ABSTRACT

Some entrepreneurs are constantly innovating regarding the appearance of the totality or
o part of their products in order to make them more attractive for consumers. The intentional
visual appeal that is searched for with that innovation has an impact in the consumer’s election.
The legal construct previewed by the legal system to protect this creative innovation is industrial
design. Recently, the European Commission has published an extensive document containing
a deep evaluation of the general functioning during these years of the protection system of
industrial designs in the European Union. This study includes both the national and European
Union levels.

In the next lines, | will firstly make a synthesis of the main conclusions of the European
Commission and, then, | will include my personal views, taking into consideration the lines | have
been studying and publishing since the promulgation of the Spanish Act on Industrial Design
from 2003.
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I. INTRODUCCION

Como es sabido, hay empresarios que innovan creativamente la apariencia de
la totalidad o de una parte de sus productos con el fin de hacerlos mds atractivos
para los consumidores. La intencionada seduccion visual que se persigue con di-
cha innovacion creativa que se materializa en el aspecto externo de los productos
influye en la eleccion de los consumidores, haciendo que prefieran un produc-
to a los demas. Por eso, los productos bien disefiados cuentan con una ventaja
competitiva importante y convierten a las empresas que invierten en disefio en
organizaciones que tienden a ser mds rentables y a crecer mds rapidamente.

La figura juridica que prevé el ordenamiento para proteger esa innovacion
creativa incorporada en la apariencia externa de un producto o de una parte del
mismo se denomina disefio industrial o, en terminologia europea, el dibujo o
modelo europeo. Y para que dicha figura fomente de verdad la creacidn incesan-
te de innovaciones protegibles como nuevos disefios de productos, se requiere
una proteccion juridica accesible, moderna, eficaz y coherente.

El derecho de disefio siempre fue considerado el «pariente pobre» de la
Propiedad Industrial por la escasa atencién que recibié por parte de los legis-
ladores nacionales. Era como si después de dedicar arduos esfuerzos a regular
las patentes y las marcas los legisladores llegaran cansados a la hora de abordar
la compleja materia de los disefios y carecieran de las fuerzas necesarias para
afrontar la ingente tarea de su modernizacion. Por eso, las leyes de los distintos
paises eran obsoletas. Ademds, organizaban la proteccién en torno a principios
poco coincidentes, sin que existiera en el dmbito de la Unidon Europea el grado
minimo de armonizacion para que hubiera un verdadero mercado interior.

La intervencion de la UE en el ambito de los disefios industriales no tenfa
mas remedio que producirse y fue asi como, en julio de 2001, la Comisién pu-
blicé un Libro Verde sobre los dibujos y modelos comunitarios sobre cuya base
se inici6 la reforma de la materia con el como objetivo primordial de eliminar
las barreras al libre flujo de mercancias'. A tal efecto, y para la creacién de un
verdadero mercado unico para los disefios en la UE actu6 a dos niveles: armoni-

' Vid. «Libro Verde sobre la proteccion juridica de los dibujos y modelos industriales», Documento de
trabajo de los servicios de la Comisién, III/F/5131/91-EN 1991.
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zando la legislacion nacional a través de la Directiva 98/71/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre?, y creando un titulo de proteccion uni-
tario (un derecho que cubre el territorio de toda la UE) a través del Reglamen-
to (CE) nim. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y
modelos comunitarios®. La intervencién se propuso como parte de los esfuerzos
de la UE para proporcionar un marco s6lido para la proteccién de la propiedad
industrial, y sigui6 a las iniciativas anteriores sobre patentes y marcas.

Recientemente, la Comisién Europea ha publicado un amplio documento
que contiene una evaluacién en profundidad del funcionamiento general du-
rante estos afios del sistema de proteccioén de disefios industriales en la Unién
Europea, incluidos los niveles nacional y de la propia UE*.

En las lineas que siguen haré, primeramente, un resumen de las principa-
les conclusiones a las que llega la Comision Europea, y, a continuacién, mis
personales reflexiones, teniendo en cuenta las consideraciones que he venido
publicando desde la promulgacién de la ley espafiola 20/2003, de 7 de julio, de
Proteccion Juridica del Disefio Industrial.

II. OBJETIVOS Y CONCLUSIONES GENERALES

Esta evaluacién tenia por objetivo proporcionar una base empirica sélida
a los efectos de mostrar si: (i) la legislacion vigente en el UE ha cumplido sus
objetivos originales; y (ii) es 0 no necesario mejorar o actualizar el sistema de
proteccidn de disefios de la UE.

Pues bien, la primera gran conclusion del estudio es que, sin la adopcion
de la Directiva y el Reglamento, el marco juridico sobre la proteccién de los
disefos, compuesto por las leyes nacionales de los Estados miembros, habria
permanecido muy fragmentado. No habria permitido una convergencia signifi-
cativa, incluso en las précticas de las oficinas nacionales de PI.

La persistencia de grandes disparidades en las legislaciones nacionales de
los Estados miembros y la limitacién del efecto de la proteccion de los disefios
nacionales en el territorio de otros Estados miembros, ademds de impedir la
creacion de un mercado Unico para las mercancias que incorporan disefios, ha-
brian supuesto también una grave distorsién de la competencia.

En término generales se puede afirmar que la evaluaciéon muestra que la
legislacién de la UE sobre proteccion de disefios: (i) estd funcionando bien en
general; (ii) ha cumplido en su mayoria con los criterios de evaluacidn; y (iii) si-
gue siendo en gran medida apta para su proposito.

Esto es especialmente cierto en el caso de los fundamentos y principios
bésicos de la legislacion sobre dibujos y modelos de la UE, que claramente han
resistido la prueba del paso del tiempo. Sin embargo, la evaluacién también ha
revelado una serie de deficiencias importantes, que deben abordarse para com-
pletar la armonizacion, modernizar el marco legal y adaptarlo para respaldar las
transiciones tanto digital como verde.

2 Vid. DO L 289, de 28 de octubre de 1998.

3 Vid. DO L 3, de 5 de enero de 2002.

* Vid. Commission Staff Working Document Evaluation of EU legislation on design protection
SWD/2020/0264.
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Mis concretamente, la evaluacion mostréd que los objetivos de la legislacion
de la UE sobre proteccion de disefios siguen siendo muy pertinentes a la luz de
la contribucién sustancial de las industrias intensivas en disefio a la economia
de la UE. El papel del disefio a la hora de hacer que los productos sean mas
atractivos para los clientes y aumentar la competitividad de las empresas es cada
vez mas importante.

Ademads, la importancia de los nuevos disefios tecnolégicos, como las in-
terfaces graficas de usuario y los iconos, ha crecido de forma espectacular. El
aumento constante del nimero de registros de disefios en la EUIPO? demuestra
el claro éxito del sistema comunitario de disefios y también refleja bien la cre-
ciente importancia econémica de la proteccion de los disefios.

Sin embargo, la evaluacion también reveld indicios de una posible infrau-
tilizacion de los derechos de disefio, en parte debido a la falta de conocimien-
to del régimen especifico de proteccion de disefios y sus beneficios. Y revel
también que la relevancia de la legislacion se ve algo disminuida al no estar
adaptada a la era digital en varias areas [por ejemplo, (i) materia elegible de
proteccidn; (ii) medios de representacion del disefio; (iii) el alcance de los dere-
chos de disefio; y (iv) el alcance de la limitacion de uso privado en el contexto
de la impresion 3D]. En consecuencia, las reglas actuales no permiten proteger
adecuadamente los nuevos tipos de productos y disefios.

En términos de eficacia, el estudio puso de relieve que la legislacion de la
UE sobre proteccion de disefios ha tenido mucho éxito en la construccién de un
mercado Unico para los productos que incorporan disefios. No ha sido posible,
sin embargo, cuantificar los costes y beneficios de la legislacién de la UE sobre
proteccién de disefios.

Sin embargo, se ha revelado que los costes no son especialmente elevados o
desproporcionados, y no hay duda de que los costes de aplicacion del sistema se
ven compensados por los beneficios que ha aportado. En particular, el sistema
de registro unitario ha supuesto: (i) menores costos de registro; (ii) menor com-
plejidad y demora; y (iii) mayor transparencia. Con la evaluacion efectuada,
alguno de cuyos aspectos concretos paso a comentar seguidamente, la Comision
de la UE decidird si reforma y en caso afirmativo hasta qué punto, el actual de-
recho de disefios industriales.

III. SOBRE LAS DISTINTAS OPCIONES PARA PROTEGER EL DISENO

Las figuras juridicas que la legislacién europea reformada puso a disposi-
cion de la industria del disefio estaban integradas por tres titulos de proteccion:

(i) El diseno comunitario registrado. Se trata de un titulo que se obtiene
tras el registro del disefio en la EUIPO, que otorga un derecho exclusivo y ex-
cluyente con un 4mbito de proteccién uniforme en toda la Unién Europea, con
una vida legal de cinco afios prorrogable por otros de la misma duracion hasta
un maximo de veinticinco afios.

(i) El diseio nacional registrado. Se trata también de la obtencién de un
titulo registrado, pero que lo otorga una oficina de un Estado miembro (con la

* Oficina Europea de Propiedad Intelectual.
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excepcion del Benelux que es vélido en los tres paises que lo integran), que
confiere también un derecho exclusivo y excluyente, aunque solo de &mbito na-
cional del paifs en cuestion, y de la misma duracién de cinco afios prorrogables
hasta llegar a veinticinco.

(iii)  El disefio no registrado que puede ser a la vez comunitario o nacional,
aunque todos los paises que conforman actualmente la UE han optado solo por
el disefo no registrado europeo. Este derecho no surge de la obtencién de un
titulo registral, sino de la puesta a disposicion del publico de una apariencia que
retina los requisitos de proteccion del disefio. Durante el primer afio a contar
desde su puesta a disposicion del publico el disefio puede acceder al registro y
convertirse desde ese momento en un disefio registrado. Si no se registra, el di-
seflo tiene una vida legal solo de tres afios, pasados los cuales cae en el dominio
publico.

El resultado de la evaluacién sobre este punto puede resumirse del siguiente
modo. La legislacion de la UE ha demostrado ser eficaz a la hora de proporcio-
nar una gama adecuada de figuras de proteccion que son pertinentes y coheren-
tes. Es un sistema que se considera adecuado para satisfacer las necesidades de
los diversos tipos de empresas e industrias del disefio, ya que es una proteccion
que se adapta a lo que precisan las empresas.

La posibilidad de elegir entre proteccion a nivel nacional, internacional o
de la Unidén y, en cuanto a este tltimo, entre protecciéon en forma registrada o
no registrada, o buscar una combinacidon de medios de proteccion, supone dis-
poner de un arsenal de derechos ajustables a las necesidades de los interesados.
Finalmente, el éxito del disefio registrado comunitario y el hecho de disponer
de las otras posibilidades permite a los disenadores desarrollar una estrategia de
propiedad intelectual a medida, lo cual contribuye al valor afladido de la UE del
acervo de disefio.

IV. SOBRE LAS DEFINICIONES DE DISENO Y PRODUCTO
Y LOS REQUISITOS DE PROTECCION

La Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
octubre, sobre la proteccion juridica de los dibujos y modelos y, a través de
su incorporacidn las leyes nacionales, y el Reglamento (CE) niim. 6/2002 del
Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios,
ofrece una triple definicion de la figura: la de «disefio», la de «producto», y la
de «producto complejo».

En relacion con estas definiciones, y aunque se consideré que eran claras,
algunos de los encuestados manifestaron que convenia precisar, debido a la in-
fluencia de la nocién de «producto», la realidad de los «disefos digitales», espe-
cificando si los disefios virtuales, los disefios animados y las interfaces graficas
de usuario, estdn o no cubiertas por esas definiciones.

En este mismo punto, y en relacion con la nocién de «producto complejo»
se recomend¢ reservar la figura de los productos complejos para los mecanis-
mos complejos como los del mercado de repuestos. Y en cuanto al requisito de
la «visibilidad» que podria considerarse como especifico de componentes de los
productos complejos, se considera que deberia extenderse a todos los disefios
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que deberian ser visibles para ser protegibles, asi como que la evaluacién de la
visibilidad deberia efectuarse desde la perspectiva del usuario informado.

Sobre los requisitos de proteccién, la conclusion es que han contribuido a la
eficacia y al valor afadido de la legislacién sobre los disefios. Con respecto al
requisito del carécter singular, hay consideraciones sobre el concepto de usuario
informado, el de «impresion general», el de la «libertad de disefo del disena-
dor» y el «cardcter individual». La conclusién es que no existen problemas im-
portantes con los puntos de «cardcter individual» y «usuario informado», sobre
todo gracias a la jurisprudencia.

Mayores problemas plantea el requisito de la novedad. El problema reside
en que para que desaparezca la novedad se requiere que el hecho que implica la
divulgacion «haya podido ser razonablemente conocido en el trafico comercial
normal por los circulos especializados del sector de que se trate que operen en
la Comunidad». Y la cuestién que se suscita es si el territorio de la divulgacién
tiene que estar o no en la Unién Europea. La cuestién no esté clara. La EUI-
PO sostiene que debe tratarse de una divulgacion en el territorio de la Unién
Europea. Y la mayoria de los consultados también optan por esta vision restric-
tiva, aunque muchos de ellos sefialaron que existe incertidumbre juridica sobre
este tema y pidieron que la reformar la legislacion se brinde claridad sobre este
punto.

En todo caso, la conclusién de la evaluacion es que las «definiciones unifor-
mes y los requisitos de proteccidn introducidos en la Directiva y el Reglamento
han contribuido a la eficacia y el valor afiadido de la legislacién de la UE sobre
proteccién de disefios».

V. SOBRE EL CONTENIDO DEL DERECHO, LA DEFENSA EN CASO
DE INFRACCION Y LA VIDA LEGAL DE LOS DISENOS

(a) El estudio revela que el derecho conferido por el disefio y sus limita-
ciones no causaron dificultades importantes, excepto para la impresién 3D, las
mercancias en transito y las piezas de repuesto.

En lo que concierne a la impresién 3D y la proteccion del diseio, la eva-
luacién llegd a tres conclusiones. 1) Mientras que un archivo de disefio asistido
por computadora, como tal, no puede ser protegido como disefio, el modelo
digital incluido en el archivo si puede ser objeto de proteccion por la ley de
disefios. 2) Si bien un uso privado y con fines no comerciales con impresora 3D
no invade el dmbito de proteccion del derecho de disefio, las actividades de
apoyo realizadas por intermediarios (p. €j., impresioén o escaneo por oficinas de
impresion 3D) no pueden beneficiarse de la limitacion. Y 3) No estd claro si los
actos de cargar, alojar y descargar un archivo CAD (archivo de disefio asistido
por computadora) en una plataforma disponible publicamente constituyen una
infraccion por disefo. En cualquier caso, los consultados ven la necesidad de
que se aborden en el futuro inmediato los problemas de la impresién 3D porque
se pueden causar dafos a los disefiadores.

Respecto de la prohibicién de las mercancias en trdnsito, la gran mayoria
de los encuestados (90 por 100) es de la opinién de que se amplie el derecho
de disefio y que se prohiba el transito de mercancias con disefios registrados
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a través del territorio de la UE, incluso si las mercancias no son destinadas a
ser comercializadas en la UE. En este punto, se recomendé seguir los pasos
en materia de marcas que considera infraccion el transito a través de le UE de
mercancias con marcas de la Unién. Se permite, en cambio, que el transportista
de las mercancias contintie con el transito si prueba que el titular de la marca no
puede prohibir la comercializacidn de las mercancias en el pais de destino final.

(b) Con respecto a la defensa por infraccion del disefio, la evaluacion se
centrd sobre todo en el tema de las limitaciones a los derechos conferidos por
los derechos de disefo, a saber: (i) actos realizados de forma privada y con fines
no comerciales; (ii) actos realizados con fines experimentales; y (iii) actos rea-
lizados con fines de citacién o de ensefianza.

El resultado de la evaluacién es que los Estados miembros incorporaron
adecuadamente esas limitaciones, indicando que los tribunales de Francia y los
Paises Bajos han ampliado esas limitaciones sobre la base de la libertad de ex-
presion «cuando las obras artisticas o satiricas utilizan disefios registrados para
hacer una declaracion». Sin embargo, la evaluacién pone de manifiesto que el
catdlogo de limitaciones de la legislacion sobre disefio es demasiado limitado y
que es mds restringido que el de otros derechos de propiedad industrial, como
las marcas, y que el del derecho de autor. Razén por la cual se recomienda ex-
plorar la posibilidad de ampliar el catdlogo de las limitaciones.

(c¢) Finalmente, en lo que concierne a la vida legal o plazo de proteccion de
los disefios, una buena parte de los que respondieron a la encuesta (75 por 100)
considera que la proteccién de los veinticinco afios es adecuada. Razén por la
cual actualmente no se considera urgente ni necesario revisar la duracion de los
derechos de diseno.

VI. RELACION CON OTRAS FORMAS DE PROTECCION:
LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE MARCAS

Aunque la compatibilizacion entre la proteccion del disefio y la del derecho
de autor desempeiia, segtin la Comisién Europea, un papel importante para ase-
gurar la coherencia entre la proteccion global otorgada a los disefios, lo cierto es
que todavia sigue siendo problematica la interaccion entre ambas protecciones.
Y es que los resultados de la consulta ptiblica muestran que una relaciéon poco
clara entre la ley del disefio y la ley de derecho de autor puede conducir a la
elusién de un derecho por otro.

Sefiala la Comisiéon que tanto la Directiva como el Reglamento sientan
expresamente el principio de la acumulacién de la proteccion otorgada por la
ley del disefio con la dispensada por la ley de derechos de autor, siempre que
se cumplan los requisitos de proteccidn exigido por ambas legislaciones. Pero
afiade que la armonizacion lograda es limitada porque dichos requisitos de pro-
teccion, incluido el nivel de originalidad, lo determinan los Estados miembros.

Es verdad que la Unién Europea ha ido armonizando cada vez mas la le-
gislacion sobre derecho de autor. Es especialmente resefiable a este respecto la
Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo,
relativa a la armonizacién de determinados aspectos de los derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la informacion. La pro-
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pia Directiva y la jurisprudencia han avanzado en la determinacién del concepto
de «obra», sefialando que se trata de un concepto autonomo del Derecho de la
Unién Europea que debe interpretarse y aplicarse de manera uniforme.

Es cierto, como dice el Informe, que la interaccion entre el derecho de autor
y la ley del disefio es la mds problematica. Y es verdad, asimismo, que la mayor
dificultad se debe a la escasa armonizacion del derecho de autor. Razén por la
cual, los avances de la jurisprudencia del TJUE en dicha armonizacién van a
mejorar la proteccion acumulativa de ambas normativas juridicas.

La armonizacién ha tenido lugar, como se ha indicado, a través de la inter-
pretacion de la Directiva 2001/29/CE y especialmente del concepto de «obra»,
el cual, segun reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se compone de
dos elementos. Por una parte, implica un objeto original, que constituye una
creacion intelectual propia de su autor y, por otra parte, exige la expresion de
esa creacion®.

La jurisprudencia sefiala que por lo que respecta al primer elemento que para
que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y
suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones
libres y creativas del mismo’. Y que por lo que respecta al segundo elemento el
concepto de «obra» a que se refiere la Directiva 2001/29 implica necesariamen-
te la existencia de un objeto identificable con suficiente precision y objetividad®.

Finalmente, y concretamente sobre la acumulacidn de las protecciones del
disefio y el derecho de autor, adquiere especial relieve el caso Cofemel, de la
que deben resaltarse las siguientes consideraciones: las autoridades a las que
corresponde velar por la proteccidn de las facultades exclusivas inherentes a los
derechos de autor deben estar en condiciones de conocer con claridad y preci-
sion el objeto protegido. Lo mismo cabe decir de los terceros frente a quienes
cabe oponer la proteccion reivindicada por el autor. Por otra parte, la necesidad
de descartar cualquier elemento de subjetividad, perjudicial para la seguridad
juridica, en el proceso de identificacion del citado objeto implica que este ha de
ser expresado de forma objetiva’.

En este contexto, el legislador de la Unién ha optado por un sistema segin
el cual la proteccion reservada a los dibujos y modelos y la garantizada por los
derechos de autor no se excluyen entre si.

A este respecto, debe precisarse, de entrada, que la proteccion de los dibujos
y modelos, por un lado, y la proteccién garantizada por los derechos de autor,
por otro, persiguen objetivos sustancialmente diferentes y se someten a regi-
menes distintos. En efecto, tal como ha hecho constar el Abogado General, en
esencia, en los puntos 51 y 55 de sus conclusiones, la proteccion de los dibujos
y modelos pretende salvaguardar objetos que, aun siendo nuevos e individua-
lizados, presentan caricter préactico y se conciben para la produccién en masa.
Dicha proteccion, de otro lado, estd destinada a aplicarse durante un tiempo

¢ Vid., en ese sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Cofemel, C-683/17, y la sentencia de 11
de junio de 2020, Brompton Bicycle, C-833/18.

7 Sentencia de 12 de septiembre de 2019, Cofemel, C-683/17 y la sentencia de 11 de junio de 2020,
Brompton Bicycle, C-833/18.

8 Idem.

° Vid.,eneste sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C-310/17,EU:C:2018:899,
apartado 41 y sentencia de 12 de septiembre de 2019, Cofemel, C-683/17.
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limitado pero suficiente para permitir que se rentabilice la inversion necesaria
para crear y producir dichos objetos, sin obstaculizar por ello excesivamente la
competencia. Por su parte, la proteccion asociada a los derechos de autor, cuya
duracién es, con mucho, significativamente superior, estd reservada a los obje-
tos que merecen ser calificados de obras.

Por dichas razones, y como también ha hecho constar el Abogado General en
el punto 52 de sus conclusiones, el reconocimiento de una proteccién mediante
derechos de autor a un objeto protegido como dibujo o modelo no puede ir en
menoscabo de la finalidad y la eficacia respectivas de estas dos protecciones.

De ello se desprende que, aunque en virtud del Derecho de la Unién la
proteccion de los dibujos y modelos y la proteccidn asociada a los derechos de
autor puedan concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, dicha acu-
mulacién solo puede contemplarse en determinadas situaciones.

A este respecto, procede destacar, por una parte, que como se desprende del
sentido habitual del término «estético», el efecto estético que puede producir un
modelo es el resultado de la sensacidn intrinsecamente subjetiva de belleza que
experimenta cada persona que lo contempla. En consecuencia, dicho efecto de
naturaleza subjetiva no permite, por si mismo, caracterizar la existencia de un
objeto identificable con suficiente precision y objetividad, en los términos de la
jurisprudencia mencionada en los apartados 32 a 34 de esta sentencia.

Por otra parte, es cierto que en la actividad creativa entran en juego conside-
raciones de cardcter estético. Sin embargo, no es menos cierto que el hecho de
que un modelo genere un efecto estético no permite, por si mismo, determinar
si dicho modelo constituye una creacion intelectual que refleje la libertad de
eleccién y la personalidad de su autor y que cumpla, por tanto, el requisito de
originalidad descrito en los apartados 30 y 31 de la presente sentencia.

De lo anterior se deriva que la circunstancia de que un modelo como los
modelos de prendas de vestir controvertidos en el litigio principal genere, mas
alla de su finalidad practica, un efecto visual propio y considerable desde el
punto de vista estético no justifica que se califique de «obra» en el sentido de la
Directiva 2001/29.

Por eso, el estudio se pregunta si el margen de maniobra que actualmente se
deja a los Estados miembros sigue estando justificado.

Finalmente, en lo que concierne a la interaccion entre la ley de disefios y la
de marcas, la evaluacién revela que también se presenta problematica. El estu-
dio da por sentado que cabe acumulacion entre estas dos leyes en los casos de
las marcas figurativas y las marcas de forma. Por eso, los consultados sefialaron
la conveniencia de armonizar todavia mas ambas normativas. Y dado el reciente
desarrollo de la legislacion de marcas, en el estudio se sefiala que serd muy pro-
bable que los disefios animados estén protegidos como una marca en movimien-
to y no como un disefio en el que solo pueden registrarse siete vistas estaticas.

VII. LOS COMPONENTES DE REPARACION

Se explica en el Documento de trabajo que los derechos de disefio pueden
proteger la apariencia de la totalidad o parte de un producto, incluidas las partes
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destinadas a ensamblarse en un producto complejo. Se afiade que los compo-
nentes de un producto complejo solo pueden protegerse si, una vez incorporados
al producto complejo, permanecen visibles durante el uso normal del producto.
Se dice también que la proteccién del disefio no puede otorgarse para aquellas
caracteristicas de apariencia de un producto que sean dictadas Gnicamente por
su funcidn técnica, ni para las llamadas interconexiones mecanicas imprescin-
dibles. Y se concluye que estas disposiciones son particularmente importantes
cuando consideramos la proteccion otorgada a las partes visibles de un producto
complejo que se reemplazan con fines de reparacion («piezas de reparacion»).

Pues bien, dados los intereses contrapuestos que se manifestaron a favor del
sometimiento de los componentes de reparacion al régimen normal de los dise-
fos sobre partes destinadas a ensamblarse en un producto complejo y los que se
pronunciaron a favor de la prevision de la introduccién de una «cldusula de re-
paracién» que limitara la aplicacién de los derechos de disefio, los redactores de
las normas europeas propusieron el establecimiento de un régimen temporal de
limitacion de los derechos de disefio en el caso de componentes de reparacion
(art. 110 del Reglamento CE 6/2002).

Pues bien, el resultado de la evaluacién de dicho régimen transitorio es que
la falta de normas uniformes sobre la proteccion de las piezas de recambio visi-
bles impide la realizacién del mercado tnico en un area econdémica importante.
Las normas transitorias previstas en la Directiva han resultado ineficaces para
superar la segmentacion del mercado interior, lo que socava la eficacia y la efi-
ciencia generales del sistema de proteccion de disefios.

La congelacion del statu quo nacional (que permite a los Estados miembros
modificar sus leyes de disefio tnicamente hacia la liberalizacion), junto con la
introduccién de una cldusula de reparacion en el Reglamento, fueron pasos inter-
medios importantes y necesarios para garantizar la interoperabilidad entre los sis-
temas nacionales y el sistema de la UE. Sin embargo, estas medidas no permitie-
ron alcanzar la coherencia y no pueden considerarse una solucion final adecuada.

Como resultado, se socava la competencia justa y efectiva (en particular,
pero no exclusivamente, en el mercado de repuestos de automoviles, que tam-
bién es importante en vista de las normas de exencién por categorias antimo-
nopolio vigentes para el sector del automdvil), con un impacto especialmente
negativo en la competitividad de la industria automotriz. Sector de repuestos de
reparacion independiente (para PYME en particular). Esto, a su vez, conduce a
opciones limitadas y precios mds altos para los consumidores, e impacta negati-
vamente en la reparabilidad del producto, yendo en contra de los objetivos y el
desarrollo de la economia circular.

La falta de una armonizacion completa de las normas sobre proteccion de
las piezas de repuesto visibles dificulta la evaluacion del cardcter infractor de
las mercancias, en particular en el contexto de la aplicacién aduanera de los
derechos de propiedad intelectual relacionados.

VIII. CONSIDERACIONES PERSONALES

Expuestos a grandes rasgos los resultados de la evaluacion del régimen vigen-
te en materia de disefios, voy a concluir esta vision panoramica de la regulacion
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de estas importantes figuras de la propiedad industrial exponiendo mis conside-
raciones personales sobre la cuestidn, siguiendo el mismo esquema que el de la
evaluacién. Para una mayor informacién sobre la fundamentacién de mis opinio-
nes, remito a los lectores a otras obras que estudian en profundidad esta materia'®.

1. Sobre las distintas opciones para proteger el disefio

Coincido en que la proteccion dispensada por el disefio comunitario regis-
trado, el disefio nacional registrado y el disefio no registrado es muy eficaz para
proteger adecuadamente los resultados de la Estética Industrial, satisfaciendo
sobradamente las necesidades de la industria del disefio y respetando los dere-
chos de los disefiadores.

El sistema que, como se dird, permite incluso para los disefios artisticos in-
vocar la proteccion del derecho de autor, pone a disposicion de los interesados
un amplio repertorio de derechos que incentivan suficientemente la inversion en
Estética Industrial.

2. Sobre las definiciones y requisitos de proteccion

Desde la aparicién de la nueva regulacion de la figura mostré mi extrafieza
por la manera en que se acometio la definicion de esta modalidad de la propie-
dad industrial.

En efecto, en mi opinidn, al definir la Directiva y el Reglamento la figura
rompe la unidad conceptual del disefio industrial, como bien inmaterial, ya que
descompone el disefio en sus dos elementos: la entidad inmaterial (corpus mys-
ticum) que es definida en la letra a) y el soporte material al que también se alude
en la letra a) (la totalidad o una parte de un producto) y con mas amplitud en las
letras b) y c). Y también me referi a la nota de la «visibilidad», que estd implicita
en la propia definicién englobada en la palabra «apariencia» y cuando requiere
este rasgo conceptual a los componentes de los productos complejos.

Finalmente, también critiqué la existencia de ambigiiedad en el caso de los
productos compuestos (como una cocina en tanto que habitacién o pieza donde
se guisa la comida), asi como la concepcion materialista del disefio que impedi-
ria la proteccién de los disefios virtuales.

En cuanto a los requisitos de proteccion, la evaluacién reprocha, cosa que
también critiqué, la falta de precision de la férmula empleada para saber si la
accesibilidad tiene que tener lugar o no en la Unién Europea.

Pero mi critica fue mds alléd, ya que creo que tal y como ha sido regulada
la novedad equipardndola a la accesibilidad y, por tanto, basdndose en la divul-
gacién anterior al registro, es una aproximacion al derecho de patentes que se
acomoda mal con la especificidad del derecho de disefo.

En efecto, la Directiva y el Reglamento han optado por un concepto de no-
vedad que se inspira en el principio de que nuevo es lo no accesible y, por tanto,
lo conocido, lo «no divulgado», en un momento determinado. Pues bien, este

19 Para una mayor informacién sobre la fundamentacién de mis opiniones, los remito a OTERO LASTRES
(2003), passim y a FERNANDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA (2017), passim.
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principio, si bien tiene sentido en materia de patentes, es totalmente inadecuado
para el disefio industrial. A esta conclusion se llega si nos detenemos brevemen-
te en el fundamento de la proteccion de estas dos figuras.

Como es sabido, una vez que logra su regla técnica, el inventor tiene una
doble posibilidad: explotar en secreto su invencion o solicitar la patente. Si opta
por explotarla en secreto, lo cual es intrinsecamente posible por la propia esen-
cia de la invencién como regla técnica, es claro que el inventor no la va a dar a
conocer, con lo cual no se produce progreso tecnolégico alguno. Y ello porque
en la medida en que esa regla técnica se mantiene en secreto, no pasa a ser un
nuevo escalén en el avance del progreso tecnoldgico. Pues bien, como quiera
que el objetivo esencial del Derecho de patentes es, como todos Ustedes saben,
fomentar el progreso técnico-industrial y esto solo tiene lugar si el inventor da
a conocer su regla técnica, el ordenamiento juridico le concede un derecho de
exclusiva temporalmente limitado a cambio de que solicite la patente y con ello
describa su invencidn. Pero si el inventor revela su invencion antes de solicitar
la patente, entonces pierde el derecho a obtener la patente porque la regla téc-
nica, al haberse dado a conocer, ya forma parte del patrimonio tecnolégico y
puede contribuir a que este siga progresando.

Nada de esto ocurre en el disefio industrial. Aqui el disefiador no puede
optar entre explotar en secreto el disefio o solicitar la proteccién. Y, por tanto,
el derecho de exclusiva no se le concede a cambio de que revele su creacion.
Por tratarse, como hemos visto, de una forma exterior, «la apariencia de un
producto», no es posible explotar el disefio en secreto, por eso carece de relieve
el dato de que el disefiador haya revelado o no su creacion antes de solicitar la
proteccién. En este punto, el fundamento de la proteccién del disefio se apro-
xima, pero solo en parte, al del Derecho de autor, toda vez que la proteccion es
independiente de si el autor ha mantenido, o no, en secreto su creacioén hasta un
determinado momento: divulgacion de la obra y proteccién son perfectamente
compatibles en el Derecho de autor y también deben serlo en materia de Disefio
Industrial. Pero en estos el fundamento de la proteccion coincide solo en parte
con el del Derecho de autor, porque, ademads de este fundamento de tipo subje-
tivo, y para que no puedan protegerse al mismo tiempo dos creaciones idénticas
creadas independientemente, hace falta un fundamento de tipo objetivo, que es
el «enriquecer el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria».
Asi pues, el concepto de novedad adoptado por la Directiva y el Reglamento no
es acertado por haber acogido un concepto inspirado en un principio del Dere-
cho de Patentes, que no estd en consonancia con los principios en los que se basa
la figura del disefio industrial.

Tal vez esta sea la razon por la que se ha «suavizado» tanto el concepto de
«divulgacion» y por la que ha habido que acudir a la «ficcién legal» de conciliar
la exigencia de la novedad, entendida como «no divulgacién antes de la fecha de
presentacion de la solicitud o de la de prioridad», con la posibilidad de registrar
el disefio casi un afio después de su divulgacion.

3. Sobre la acumulacion

Coincido con el Informe en que hay que resolver dos problemas para dar
una solucion satisfactoria al problema de la acumulacién. Uno es el de la escasa
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armonizacién del Derecho de autor y el otro el de la diversidad de las soluciones
de los derechos de los Estados miembros a lo que la legislacion europea enco-
mienda la decision en este punto.

Es verdad que la jurisprudencia del TJUE ha armonizado el concepto de obra
y el del requisito de la originalidad. Pero su criterio no es, en mi opinion, del todo
acertado. Aunque combina elementos subjetivos y objetivos para determinar el
concepto de obra y el de originalidad, no lo hace con el debido rigor y claridad. Y
es que son conceptos distintos que no pueden ser mezclados. Una cosa es la obra
y los rasgos conceptuales para que haya obra y otra cosa distinta es la originalidad
como requisito de proteccién. En el Derecho de patentes, una cosa es la nocién de
invencion y otra la de los requisitos de la invencidn patentable.

La reunién de elementos que son rasgos de la obra en cuanto tal y del re-
quisito de proteccidn, la originalidad, se comprueba cuando el TJUE afirma
que la ««obra», el cual, segtn reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
se compone de dos elementos. Por una parte, implica un objeto original, que
constituye una creacion intelectual propia de su autor y, por otra parte, exige la
expresion de esa creacion». No es cierto que obra y originalidad sean conceptos
sinénimos y ambos rasgos de la nocién de obra. La obra, como dice, el TJUE
constituye una creacion intelectual propia de su autor y presupone la expresion
de esa creacion. A lo que debe anadirse que la obra implica necesariamente,
como dice con acierto el TJUE, la existencia de un objeto identificable con su-
ficiente precision y objetividad

Pero para ser protegible la obra todavia tiene que ser original. Sostiene el
TJUE que para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo
tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifes-
tando las decisiones libres y creativas del mismo. Estoy de acuerdo con el TJUE
cuando habla de «decisiones libres y creativas» del autor. Sin embargo, creo
que el alto tribunal de la Unién se equivoca cuando habla de que para que haya
originalidad es necesario y suficiente que la obra refleje «la personalidad de su
autor». La razon de ello es que todas las obras, insisto, todas las obras debidas
al intelecto de un ser humano reflejan indefectiblemente su personalidad. Todos,
en tanto que seres individuales y distintos, tenemos nuestra propia personalidad
y esta se refleja de manera absolutamente inevitable en nuestras propias obras.
Lo que no todos tenemos es creatividad, ni los que tienen creatividad la tienen
en la misma medida. Por eso, insisto en que, para mi, la originalidad es la mani-
festacion en la obra de la creatividad de su autor.

Hay otro punto que me parece conveniente plantear. Las legislaciones na-
cionales sobre Propiedad Intelectual suelen establecer que: «Los derechos de
autor son independientes, compatibles y acumulables con: [...] 2.° Los derechos
de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra (art. 3 del TRLPI espa-
fiol). Como en la propiedad industrial no hay un texto codificador, sino que hay
leyes especiales, la posibilidad de la acumulacién hay que ir buscdndola en la
ley reguladora de cada modalidad.

Pues bien, asi las cosas, pienso que de las tres caracteristicas que establece
la legislacion de derecho de autor respecto de la propiedad industrial, a saber:
independencia, acumulabilidad y compatibilidad, esta dltima cuestion merece
alguna reflexion.
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En mi opinién, hay que abandonar la concepcion francesa de la acumulacion
absoluta (que rechaza, por lo demds el TIUE) porque excepto para las obras
expresamente mencionadas en la legislacion de derecho de autor, a saber: las
obras de arte aplicadas a la industria, hay incompatibilidad entre la proteccion
del derecho de autor y la ley de disefio. Someter a los disefios ordinarios, es de-
cir, a los que no son obras de arte aplicado, a la legislacién de Derecho de autor
supone aplicarles unos principios que son incompatibles con los de la propiedad
industrial, especialmente el de la seguridad juridica inherente al mercado que es
donde operan estos tltimos derechos.

4. Sobre los componentes de reparacion

Comprendo la insatisfaccion de la Comision sobre la ineficacia de las nor-
mas actuales incluido el régimen transitorio del articulo 110 del Reglamento
(CE) 6/2002. Pero, a mi modo de ver, la falta de coherencia para alcanzar un
mercado Unico en esta materia obedece al hecho de que la propia regulacion
europea de los disenos admite el doble registro del todo y de las partes de un
articulo compuesto. Lo que en materia de automdviles significa la posibilidad
de proteger por dos derechos de disefio distintos el modelo del automovil y sus
componentes que son partes del automévil mismo. Y claro, vistas las conse-
cuencias a las que llevaba esta doble proteccién hubo que establecer el régimen
especial para las piezas de reparacion.

Con todo, creo que la sentencia del TIUE de 20 de diciembre de 2017 (asun-
tos acumulados C-397/16 y C-435/6) ofrece una buena solucion. En efecto, debe
tenerse en cuenta que la cldusula de reparacion tiene por objeto llevar a cabo
una liberalizacidn extensiva de las piezas de recambio, impidiendo que el titular
pueda invocar sus derechos exclusivos cuando se utilicen piezas que incorporen
un dibujo o modelo de su titularidad, durante todo el periodo de utilizacion del
producto complejo.

Pues bien, el TIUE sefala que «la cldusula denominada “de reparacién”
supedita la exclusion de la proteccién como dibujo o modelo comunitario res-
pecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto com-
plejo utilizado con objeto de permitir la reparacion de dicho producto com-
plejo para devolverle su apariencia inicial. Por tanto, la llanta de automdvil
debe calificarse de «componente de un producto complejo» en el sentido del
articulo 110.1 R. 6/2002 ya que es un componente del producto complejo que
constituye un automovil, sin la cual ese producto no puede ser utilizado nor-
malmente (porque falta o se ha dafiado). Por el contrario, queda excluida de
dicha cldusula toda utilizacién de un componente con fines decorativos o por
conveniencia, como la sustitucion de un componente por razones estéticas o de
personalizacion del producto complejo.

Finalmente, el Tribunal estim6 que la disposicion debe interpretarse en el
sentido de que, para poder invocar la cldusula de reparacion, el fabricante o
el vendedor de un componente de un producto complejo estd sometido a una
obligacion de diligencia en cuando al respeto por parte de los usuarios fina-
les respecto de las condiciones de utilizacidn. Dicha obligacion de diligencia
implica que el fabricante deberd comunicar al adquirente que el componente
de que se trata incorpora un dibujo o modelo del cudl no es titular y que esta
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exclusivamente destinado a ser utilizado en las condiciones previstas por el ar-
ticulo 110.1 R. 6/2002. En concreto, dicha prueba podria consistir, si bien no
exclusivamente, en una declaracion firmada por el adquirente, en una cldusula
incluida en el contrato de venta o la indicacidn clara y visible en el producto, su
embalaje o catdlogos de venta.

Pero el Tribunal afiadié que esa obligacion de informacién no es suficiente
para cumplir el deber de diligencia y se transforma en una negativa a vender un
componente cuando sabe o tenga motivos razonables para pensar que el com-
ponente no iba a ser utilizado respetando esas condiciones. Por lo tanto, si no
obstante dichos motivos el fabricante comercializa el componente, dicho fabri-
cante pierde el derecho a invocar la disposicion de la «cldusula de reparacidn».
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