Nuevas anélisis en torno a los derechos de autorfa e intangibles (articulos de investigacidn).

Uno

Los diseiios industriales: la combinacidn perfecta para proteger la autoria y el producto

Este trabajo de investigacidn analiza la nueva normativa europea sobre los disefios industriales, que
entra en vigor en la primavera de este afio 2023. La Directiva 2024/2823 de 26 de octubre tiene como
objetivo aplicar un proceso de proteccion armonizado en todo el territorio europeo de los disefios
industriales, regulando un dnico concepto de disefio industrial, adaptandose a los nuevos tiempos
digitales y creando incluso una simbologia propia para este tipo de intangibles. Ademés, esta nueva
regulacion profundiza en la compatibilidad entre los derechos de las personas disefiadoras y la
proteccion de la forma o apariencia de un producto, veremos si esa compatibilidad aporta soluciones o
genera problematicas nuevas. Una nueva regulacidn para este tipo de derechos de propiedad industrial,
el menos conocido y, por lo tanto, menos utilizado en el dmbito econémico. Sin embargo, puede abrir

nuevas oportunidades para la proteccidn de todo tipo de productos, como explicaremos a continuacidn.
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Los disefios industriales son una herramienta mas
para |a proteccion de los productos, en este caso,
mediante la proteccidn de su forma o apariencia;
para ello es esencial que el diseiio cumpla dos
requisitos fundamentales:

£n mayo de 2075, ha entrado en vigor una nueva
normativa - europea que reforma el sistema  de
proteccign de fos diseios industriales. [a Directiva
2l024/2823 tiene como objetive no solo armonizar los
Sistemas de protecriin existentes fiasta el momento en
los Estados Furopeos, sino también dar solucion a
CUBSHONES COmD /38 Siguientes:

Actualmente se plantean retos juridicos relacionados
con la proteccion de los disefios en productos
complejos, el uso de modelos de gestion abiertos que
puedan aplicarse a los mismos disefios o la aplicacidn
de la normativa del disefio industrial a otros elementos
de un producto, como las piezas de recambio. iLa nueva
Directiva Europea daré solucian a todos ellos?

Si necesitas mas informacidn sobre la gestidn de
intangibles, contacta con la Asociacidn Intangia

[/ San Julian, 22 31171 Ororbia-Navarra

la novedad, de forma que el disefio que se quiere
registrar no sea idéntico a otro que se haya puesto a
disposicion del pablico antes de la fecha de solicitud o de
prioridad (explicaremos qué es esta fecha).

El cardcter singular del disefio . teniendo en cuenta |
impresion que tenga un usuario informado y la propia
libertad de la persona diseiiadora (lo explicaremos también).

UEsta via de proteccion se puede aplicar a los diseros
digitales, o solo a diserias aplicables a productos fisicos?

dEsta via de proteccion incluye los diseios artisticos o
tambign puede ser compatible con otras vias como /oS
derechos de autoria?

4lué elementos se pueden proteger y qué herramientas
de defensa nos proporciong la nueva normativa?

En este articulo de investigacion analizamos la
reciente normativa europea que actualiza la proteccian
de los disefios industriales, y también las decisiones del
Tribunal de Justicia Europeo que han abonado el nuevo
terreno legal aplicable a ese tipo de intangibles. Con
este andlisis también queremos contribuir a que este
tipo de intangibles se conozca y se aplique mas y mejor.
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Dos

Qué es un diseiio industrial: un concepto dnico para variados elementos a proteger

La Directiva 2024/2823. de 26 de octubre, establece una nueva regulacicn para los disefios industriales en todo el territorio
europeo. La anterior normativa, el Reglamento Europeo 6/2002, diterenciaba entre dibujos y modelos industriales, de forma
que:

= Los dibujos , como elementos de disefio bidimensionales (gj: el dibujo serigrafiado en una prenda de ropa)
= Los modelos . como elementos de disefio tridimensionales (ej: la propia prenda de ropa)

Con la Directiva de 2024 se unifican en un solo concepto de “disedio” tanto dibujos como modelos, ya que el disefio industrial
protege la “apariencia” de |a totalidad o parte de un producto asi como las “caracteristicas” del propio producto y/o de su
ornamentacidn.

Lo que la requlacion europea denomina la apariencia de un producto se refiere a los elementos calificadores de ese producto,
que pueden ser bidimensionales (como un adorno o una ornamentacicn gréfica ) o tridimensionales ( por ejemplo, la forma o
contenedor del producto); y en cuanto a las caracteristicas pueden ser |as lineas, los colores, las formas, los materiales, las
texturas, los contornos, el movimiento, las animaciones y también las partes destinadas a ser ensambladas para formar un
producto complejo.

Algunas ejemplos de disein registrable son: el disein textil de una camisets, y también el diseio gréfico o la tipografia que se
inserta en dicha camisets; la forma concreta disedada para un teléfono movil y tambign el sonido que se escucha en el
momento en que SE Enciende £se movi- puede ser ung forma o textura especifica para un queso y tambign el olor
caracteristico que desprende el mismo queso; puede ser la interfaz gréfica de ung paging web o los iconos que se utilizan en
un programa informatico; pueden ser los componentes de un EScenario para un espectaculn musical o los creados para un
BScenario virtual- un dltimo gjemplo, £/ packaging o envaltario de un juego de mesa y también las partes o componentes gue Se
utilizan para jugar.

Todos estos elementos que dan una forma o apariencia concreta a un producto, o bien representan una o varias de sus
caracteristicas, para su proteccian como disefio industrial deben cumplir dos requisitos fundamentales que se van a exigir
en el momento de su registro:

= la novedad. que implica que no debe existir otro disefio idéntico que se haya publicado antes de la solicitud de registro de
ese disefio, 0 antes de |a fecha de prioridad—la fecha de prioridad es la fecha de primera solicitud de un diseiio (aplicable
también a marcas y patentes), desde esa fecha de solicitud las normativas conceden a quien solicite este tipo de
derechos un plazo posterior para solicitar la proteccion en otros territorios sin perder dicha fecha de solicitud como
solicitud inicial (el plazo para extender la proteccin juridica del disefio solicitado en Espafia, a otros paises es de b
meses).

Este requisito ha sido analizado por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), que en el asunto C-473/12 establecid que
debe entenderse por “publicacion” (la normativa europea anterior hablaba de "divulgacian”), entendiendo por tal el
conocimiento que puedan tener de ese disefio los circulos especializados del sector de que se trate (STJUE asunto
mbH C-479/12, relacionado con mobiliario de jardin) o de cualquier otro sector relacionado  (STJUE  asunto Easy
Sanitary Solutions, C-361/15, para un producto de un sifan de ducha).

S8/ coma en el primer casa, gl disero es para un mueble de jardin, confarme a la interpretacion del IJUE cuslguier
sector, no solo los refacionados con el mobiliario o el jardin deberd ser analizado para acreditar la novedad de/
diseiin. Por gjemplo, £/ sector del plastico podria ser un sectar distinto pero gue podria ser un sector de importancia
en ese andlisis de fa novedad
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Tres

Qué es un diseiio industrial: un concepto dnico para variados elementos a proteger (continuacian)

= Fl cardcter singular, que supone que ese disefio debe dar una impresian diferente a un usuario informado, es decir, un
usuario observador y con cierto criterio o conocimientos sobre los disefios anteriores que se han aplicado a un producto
concreto; este requisito es uno de los que més problemas de interpretacion ha generado, por lo que el TJUE en varias
decisiones judiciales (STJUE C-393/09 y STJUE C-281/10) ha establecido los criterios para saber si estamos ante un disefio
con caracter singular o no, criterios que se basan en el concepto de “usuario informado”;

¢ Es un consumidor més experto que un consumidor final pero no tanto como un profesional del disefio, por ejemplo, en el caso
de un disefio industrial que se ha registrado sobre la pieza interna de una maquina o dispositivo mecénico, el usuario
informado es |a persona que sustituye o repara esa pieza.

o Debe tener un nivel de conocimiento medio en el sector donde se va a explotar el disefio, siendo por ejemplo. conocimientos
técnicos sobre los atributos del producto.

Una de las cuestiones que se resuelven en la nueva normativa europea de 2024 es la relacionada con disefios que no se aplican a
productos fisicos, ya que se trata de disefios en soporte digital;

En este supuesto estén los diseios de productos fisicos que se reproducen en el dmbito digital, en un archivo en 20 o 3D (en
AutoCad o MicroStation por ejemplo). este tipo de soportes digitales en el que se puede reproducir la apariencia o forma de un
producto fisico pero en este formato digital aunque luego pueda ser imprimido por una impresora 3D; aqui no hay ninguna duda
que el disefio se protege igualmente, en el soporte fisico que es el producto, o en el soporte digital que o reproduce; la proteccian
no se limita a la dimensian fisica del disefio, sino también a su reproduccidn digital.

Pero, &y en el caso de disefios puramente digitales? Hemos plasmado ya algunos ejemplos de este tipo de disefios: pantallas de una
pagina web, iconos de un software, interfaz gréfica de usuario y otros elementos de cualquier programa informético, videojuegos,
escenarios virtuales, sonidos digitales, disefios graficos en 20 y 3D, disefios para el metaverso.... Si cumplen con los requisitos de
novedad y cargcter singular, estaran igualmente protegidos mediante el registro del disefio industrial. El articulo 2 de la nueva
Directiva de 2024 establece la proteccion del disefio de cualquier producto presentado en formato fisico o digital. Anterior a la
Directiva de 2024, el informe de la Union Europea sobre “/as implicaciones de /a propiedad intelectual en el desarrollo de 7
impresion 50 industrial' (Febrero, 2020, referencias en Zibliografia). recalca que podemos estar ante dos situaciones diferentes:
el disefio de un producto fisico que es reproducido en un archivo digital o el disefio creado en su totalidad con una herramienta
digital, que solo se contiene en un archivo digital, por ejemplo el tipo CAD, aunque luego pueda reproducirse en un soporte fisico
con una impresora 30. Ambos, si cumplen con esos requisitos explicados de novedad y caracter singular, pueden estar protegidos
como disefin industrial.

Exponemos a continuacian un esquema resumen de dicho informe europeo (pagina 85) (traduccicn propia):

LEGISLACIGN DE DISENDS

ARCHIVOS CAD DATOS BRUTOS DEL DISEND MATERIALES Y HARDWARE
El archivo CAD no puede protegerse  Los datos brutos de los disefios, Mientras que los materiales solo pueden
bajo la legislacion de la UE sobre datos sin procesar, no pueden estar protegidos por |a legislacidn de la UE
disefios. Sin embargo, el disefio protegerse bajo la legislacion de la~ sobre disefios en la medida en que sean
incluido enun  archivo CAD puede U sobre disefios una caracteristica de |a apariencia de un
cumplir los requisitos de producto o una parte de este, el hardware
proteccitn, incluso si el disefio se puede estar sujeto a la proteccian de la
cred Gnicamente con legislacian de la UE sobre diseios.

herramientas de software.
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Los diseiios industriales y los derechos de las personas disefiadoras: relevancia del acto de disefiar

El sistema de proteccidn de los disefios industriales se basa en la proteccion de la apariencia del producto y/o forma del
disefio, en la que existe una relevancia para la figura de la persona disefiadora. Esta relevancia se aprecia en dos apartados
concretos del proceso de registro del disefio industrial:

= Por un lado, en la solicitud de registro de cualquier disefio, se debe mencionar a la persona o personas disefiadoras,
quienes hayan creado el disefio industrial, aunque ese disefio se registre por una sociedad mercantil u otra persona juridica.

= Por otro lado, la figura de |a persona disefiadora es relevante a la hora de analizar uno de los requisitos estudiados, el
referido al caracter singular del disefio, ya que en este requisito influye o tiene importancia el grado de libertad de la
persona disefiadora, que tiene su méaxima expresidn en la independencia de la persona disefiadora para crear ese diseio tal
y como estd configurado; a veces ese grado de libertad es reducido, debido a que el disefio del producto viene determinado
por |a propia funcion técnica que cumple ese producto, por las tendencias o por la propia normativa de seguridad que debe
cumplir el producto. En el analisis de este criterio, sin duda, los disefios digitales gozan de un mayor grado de libertad por
parte de las personas que los crean, ya que estan menos limitados por normativas u otros criterios a seguir aplicables al
sector industrial concreto;

Jebo reconocer que si se crea un diseio para ser reproducido en ung impresora S0 el tipo de material utilizado en la impresidn
puede fimitar dicha libertad ya que puede condicionar el prapio diserio: materiales plésticos como el PIA (Acido Poliéctico )o ef
ABS (Acrilonitrile Butadieno Estireno ) tienen limitaciones & la hora de imprimir dngulos v esquinas o piezas muy pequenas;
también s problematica la impresiin de diseiios fuecos.

Més alla de este tipo de limitaciones, el grado de libertad que pueda tener una persona que disefia un producto y quiere obtener el
registro del mismo como disefio industrial, es un elemento importante. El Tribunal General en su sentencia T- BE6/I1 (y en relacian
a un conflicto entre dos empresas del sector textil y complementos— HaGM e Yves Saint Laurent- sobre el disefio de un bolso)
establecid los 4 pasos que realiza la Oficina Europea de Propiedad Intelectual- EUIPO- para la consideracion del cardcter

singular de un disefio:

. establecer el sector de los productos que incorporan el diseio;
identificar el usuario informado de dicho sector y producto, su grado de conocimiento y su nivel de atencidn;

analizar el grado de libertad del autor;

con las conclusiones de los 3 puntos anteriores, comparar los disefios ya registrados con los que se quieren registrar, o en
este caso concreto, |os disefios en conflicto.

Por |o tanto, el anglisis del grado de libertad de la persona autora es uno de los pasos clave. Cuanta mas libertad tenga la
persona autora para crear ese disefio y no otro, mayor es la diferencia en la impresion general de ese disefio frente a otros
disefios del mismo producto, y por |o tanto, mayor el carécter singular del mismo.

Algin sector doctrinal establece que ha quedado pendiente alguna cuestion importante, como describir qué es un
|- ~ n . . . v, - ., . .

disefiador” (Margoni, por ejemplo); para el autor, la legislacian europea presta mas atencion al sector industrial que a los
propios disefiadores, al legislar el disefio bajo la lupa del producto industrial y no bajo el de las personas que crean dichos disefios.
Siguiendo este criterio, Frigeri. establece que los disefiadores industriales y artesanales prefieren acogerse a la regulacidn de los

derechos de autor; es comprensible si hablamos de disefios artisticos; ademas, es totalmente compatible, de acuerdo con el

articulo 23 de la Directiva de 20724

4V respecto a diserios con una aplicacion industrial por su funcionalidad técnica? [ un diserdo que se aplica & un sector
excluido de la protecciin como diserdn, como es gl sectar del software?
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Los diseiios industriales y los derechos de autoria: compatibilidad y nuevas oportunidades

La aplicacian de la normativa sobre disefios industriales y a la vez del derecho de autoria para proteger a las personas
disefiadoras esta contemplado en todas las |egislaciones competentes: se requla la compatibilidad de los disefios industriales y
|los derechos de autoria. También lo ha dictaminado el TJUE, que en sentencias como la del asunto FLOS (STJUE C- 168/09, sobre
disefios de lamparas) o |a del caso COFEMEL (STJUE C- 683/17, sobre prendas textiles como pantalones, camisetas y sudaderas)
establecen el principio de acumulacian entre ambas vias de proteccion, ya que un disefio industrial puede ser “original” . en el
sentido de ser un disefio propio de la persona que lo crea y no copiado de terceros, y si cumple con ese requisito de originalidad,
también ser protegido como obra intelectual, en el &mbito concreto de obras artisticas, o en el ambito de las obras técnicas (si se
trata de un disefio arquitectdnico o de ingenieria). La STJUE en el asunto COFEMEL establece, a sensu contrario, que si un objeto ha
sido creado por sus consideraciones técnicas, reglas o bien otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad
creativa, no puede considerarse que tenga la originalidad necesaria para constituir una obra. excepto si se puede probar la
originalidad, entonces podra optar a esa doble proteccion: a la del disefio industrial y a la del derecho de autorfa.

No siempre esté clara dicha originalidad: pensemos en los disefios arquitectdnicos, los planos arquitectanicos estan excluidos de la
proteccion del disefio, sin embargo, vemos en la préctica que se pueden registrar como disefios en el apartado concreto de
“material impreso”; también son obras técnicas, de acuerdo con la clasificacion recogida en el art. 10 de la Ley de Propiedad
Intelectual.

Recordemos que el art 1] de la [ey de Propiedad Intelectual recoge una lista de obras intelectuales, que no puede ser exfiaustiva
sina simplemente gjemplificativa, tal y camo recuerda el propio IJUF en la sentencia del referido asunto COFEMEL ya que una lista
exhaustiva es incompatible con el propio derecho de la Unidn Furopes.

Otro ejemplo conflictivo es el software: es otra exclusion de la proteccion como disefio industrial pero en la préactica se protegen
algunos elementos del software: |os iconos y también las interfaces gréaficas de usuario; estos elementos forman parte del
software o de los elementos que pueden protegerse como obras intelectuales, aunque en estos casos, se considera al software
como obra literaria; tiene ademas su propio formulario para su inscripcidn voluntaria en el Registro de Propiedad Intelectual.

Y aunque gran parte de la doctrina especializada diferencia la distinta aplicacion de cada una de las vias de proteccian, ya que el
disefio protege la apariencia o forma de un producto, y el derecho de autoria la creacian humana, original, no debe pasarnos por
alto una gran ventaja que genera esta doble proteccian, que es el reconocimiento para la propia persona disefiadora: en el
registro del disefio industrial deben reconocerle como tal, y si el diseiio es artistico o técnico y es original, la Ley de Propiedad
Intelectual le confiere una serie de derechos, como autor o autora, derechos de caracter personal, entre los que se encuentran el
reconocimiento como autor/a y el derecho a la integridad de la obra; asi como derechos de cardcter patrimonial, los derechos de
explotacidn, que podra ceder a terceros por un acuerdo de cesidn escrito o por un contrato de trabajo.

En la siguiente tabla enumeramos uno a uno los distintos derechos exclusivos que puede obtener quien realice un disefio novedoso,
singular y que ademés es original:

DISENDS DERECHOS DE AUTORIA
Derecho de fabricacidn Derecho de reproduccidn
Derecho de promacian y oferta Derecho de distribucian
Derecho de comercializacidn Derecho de comunicacidn pablica
Derecho de importacian y exportacian Derecho de transformacidn
Derecho de utilizacidn Derecho de uso (si se trata de elementos
Derecho de almacenamiento de un software)

Derecho de creacian, descarga, copia y
puesta en comin o distribucian a otros de
cualquier soporte o software que
registre el dibujo o modelo
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Diseiios industriales: cuestiones a resolver en torno a los derechos exclusivos sobre el disefio

La exclusividad es un elemento coman en los derechos sobre los disefios industriales, condician que es idéntica a los derechos de
autoria que se puedan generar en disefios originales. ya que son inicialmente derechos exclusivos, que corresponden dnicamente a
|a persona disefiadora, quien tendré el pleno control y capacidad de decisidn sobre la explotacion de los mismaos.

La exclusividad sobre el disefio industrial permite la fabricacicn, la difusidn y promocion comercial, la comercializacian, en cualquie-
ra de sus vias de distribucian, y la utilizacion del disefio en el producto. El disefio también esté protegido en soporte o archivo
digital, ya que un disefio se puede registrar aunque sea un disefio desarrollado completamente en un entorno digital. Por lo tanto,
|os derechos exclusivos de fabricacian, promocian. comercializacicn, distribucion y uso se trasladan también al disefio enteramente
digital. El disefio original en soporte digital también generara derechos exclusivos de autoria, derechos de explotacicn, tanto para la
reproduccian digital, para la distribucian o venta en entornos digitales del producto fisico, para la comunicacion piblica del disefio
original digital como para |a transformacion o creacion de obras derivadas con el disefio original.

Aqui sin embargo, tenemos una diferencia entre disefios industriales y disefios originales protegidos por derechos de autoria: en el
primer tipo de proteccian, la de los disefios industriales, se exige que ese disefio sea visible en el producto en el que se aplica, Que
el disefio digital cumpla con ese requisito de visibilidad significa que en el momento del registro de ese disefio industrial digital se
deben apreciar |as caracteristicas de apariencia o forma de dicho disefio digital. tal y como indica el art. 13 de la Directiva de 2024.

£ TJUF en este apartado del requisito de visibilidad ya se habia pronunciadn antes de /a refarma, como en el asunto de Fasy
Sanitary Salutions (STJUE L-561/15, ya mencionads) o el asunto resuelto por el Iribunal General T-494-17 que resuelve el recurso
interpuestn contra la decision de la DAMI de declarar la nulidad del diserio de una galleta de chocolate rota con e/ que se habia
registrado coma diseiin la pasta de chocolate interior, siendo un elementa no visible sila galleta no se rompe 2 pesar que en gl
maomento de /3 utilizacion de la gallets, gue es en el momento de su consuma, £/ chocolate si se hiace visible, sin embargo en
STHE sobre el asunto MONZ (SIUE [-477/7)) se aprecia la visibilidad en el disein de la parte inferior de un silin de bicicleta
JOrgue 11 £S NECESAria que Sea visible en su totalidad y en todo mamenta de fa utilzaciin del producto puede apreciarse y hacerse
visible ese elements, par gjemplo, en el momento del montaje o el transporte de la biciclets.

En un producto complejo. en el que se estan protegiendo las piezas destinadas al montaje del producto o sus miiltiples componentes
reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto (art. 2.9. de la Directiva 2024) la visibilidad es un requisito
que se exige durante la utilizacion normal del producto por parte del consumidor, contemplando esa “utilizacion normal” en
acciones como el montaje, el transporte o el almacenamiento, pero no se deben recoger en otras acciones como el mantenimiento,
reparacion y/o conservacion del producto.

&Y en relaciin 4 los disenas industriales digitales, Zgué se entiende por utilizacion normal de un disein digital? Podria
considerarse utilizacion normal la reproduccion del disefo digital para uso personal? ¥ una reproducciin para crear un germeln
digital? ¢Sk sigue protegiendo g diseiio en caso de aplicar una licencia de forma que su titular comparta algunos elementas del
diserio industrial con el fin de facilitar g/ acceso a esas piezas de reemplazo? 4Se convertird el disero en un diserio abierto o libre?

Las licencias tipo LL'- Lreative Lommaons- pueden ofrecer algunas soluciones legales para los titulares de diseiios industriales,
aplicando condiziones que limiten la explotacion y permitan el uso para fines de recambio. Algunas plataformas ofrecen ya el acceso
y usa de diseiios bajo este tipo de licencias libres. (e Thingiverse). Permiten realizar la explotacion de los disefios en impresoras
1] por gjemplo. Serd imprescindible leer las condiciones de uso de este tipo de plataformas para canocer gué condiciongs se
aplican y qué tjpo de usos se estan permitiends.
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Disefins
industriales: los limites aplicables

La proteccian de los disefios industriales estd también limitada, de forma que no son tampoco derechos absolutos, al igual que
los derechos de autoria sobre disefios originales; los limites que se pueden aplicar para el uso de un disefio industrial son muy

similares a |os aplicables a las obras intelectuales originales:

actos con fines privados y no mercantiles;

actos realizados con fines experimentales;

actos de reproduccian realizados con fines ilustrativos o docentes;

actos realizados con el fin de identificar o referirse a un producto como el del titular del derecho sobre el dibujo o modelo;

actos realizados con fines de comentario, critica o parodia;

L I

equipamiento de buques y aeronaves matriculados en otro pais cuando sean introducidos temporalmente en el territorio del
Estado miembro de que se trate;
importacian en el Estado miembro de que se trate de piezas de recambio y accesorios destinados a la reparacitn de las naves

U

a que se refiere la letra f);
= ejecucidn de las labores de reparacidn de |as naves que se refiere la letra ).

Los actos realizados con fines ilustrativos y docentes, con fines de comentario, critica o parodia y los necesarios para referirse a
un producto o a su titular solo se podrén ejecutar si son actos compatibles con las préacticas comerciales  leales y no menoscaben
indebidamente la explotacidn normal del dibujo o modelo y, en el caso de fines ilustrativos o docentes, si se mencione la fuente del
producto al que se incorpore o aplique el dibujo o modelo. Es muy similar a la regla de las 3 fases aplicables aplicable a los limites a
derechos de autoria, para que se puedan aplicar deben hacerlo solo a casos concretos y no de forma genérica, no pueden ser
perjudiciales para la persona autora ni causar perjuicio o menoscabo a la normal explotacian de la obra intelectual.

Sin embargo, en este apartado también tenemos una requlacian especifica para los disefios industriales, mas alla del listado de
limites aplicables (algunos de |os cuales son especificos para algunos disefios como |os bugues y aeronaves). Nos referimos a la
clausula de reparacian regulada en el articulo 19 de la Directiva de 2024, que ha sido uno de los apartados que se han
armonizado para todo el territorio Europeo en esta normativa y que regula el derecho a la reparacian de un producto cuyo disefio
esté protegido coma disedio industrial; algunos autores (LOUREDOD, S, cita en bibliografia) consideran que esta clausula, que permite
reparar un producto complejo para restituirlo a su apariencia inicial, permitiendo utilizar los componentes que sean necesarios
para dicha reparacidn, aunque dichos componentes estén protegidos como disefio industrial, actia como un limite més al propio
disefio industrial registrado. Para que dicha clausula sea totalmente legal, establece la Directiva que, para que los consumidores no
sean inducidos a error y que puedan escoger con conocimiento de causa entre |os diferentes productos competidores que puedan
utilizarse para la reparacidn, el vendedor de un componente debe actuar con diligencia e informar a los consumidores sobre el
origen comercial y la identidad del fabricante del producto que se utilizara para la reparacidn, bien mediante una indicacian clara y
visible en el producto, en su envase o en un documento que acompaiie al producto "y gbe incluir al menos la marca comercial del
producto y el nombre del fabricante”(Considerando 34). Ademés. y conforme a la STJUE del caso ACACIA (C-337/16) dicho
componente y su reparacion deben ser imprescindibles para que el producto recupere su apariencia inicial”.

Recuerds mucho a la obligaciin de citar a/ autor o a la autora orjgingl y la fuente en el limite aplicable a las obras intelectuales

JArd usas formativas o investigadores.
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Novedades en el proceso de registro de diseiios industriales

La nueva normativa europea nos trae algunas novedades en el proceso de registro de los disefios industriales. que estan en
sintonia con los cambios que hemos analizado en paginas anteriores:

= 3e establecen los nuevos requisitos y se actualizan los medios técnicos para la presentacian, en el tramite de solicitud, de
las reproducciones visuales del disefio a proteger, para que se puedan aportar de la misma forma que un disefio fisico, las
reproducciones de |os disefios digitales; recordemos que en este paso, |a obligacion es de presentar las reproducciones
de los elementos visibles que se van a proteger del disefio. Dichos elementos visibles seran los que se analicen
inicamente para conceder el registro del disefin.

= [tra novedad es la posibilidad de presentar en la solicitud del disefio industrial, en concreto, en la solicitud miltiple de
varios disefios, reproducciones visuales de disefios que no pertenecen a la misma Clasificacion de  Locarno®. En la
normativa anterior se exigia que todos los disefios presentados estuvieran en la misma clase, a partir de |a Directiva de
2024, se podran presentar varios disefios a la vez de distintas clases.

*|a clasificaciin de Locarno es el sistema de clasificacion internacional de los disefios industriales; toda solicitud de
registro debe indicar en qué apartado de dicha clasificaciin se va a registrar el diseio industrial [enlace a la
clasificacion en bibliografial.

= Enla solicitud del disefio se podr4 solicitar un aplazamiento de la publicacion del disefio, hasta un méaximo de 30 meses.
De esta forma, las perspectivas visuales del disefio y producto y su clasificacian se mantendran confidenciales durante el
tiempo indicado. Antes dicho aplazamiento estaba vinculado al pago de la tasa, si no se abonaba la tasa de publicacidn no se
procedia a dicha publicacion, ahora se debe abonar la tasa de aplazamiento. También se eliminan algunas tasas piblicas: las
de demora en el pago de la tasa de registro o de aplazamiento de la publicacion; inscripcidn y registro de la cesian;
anulacion de la inscripcian de una licencia u otro derecho; consulta de expedientes; comunicacion de la informacian
contenida en un expediente; y tasas de expedicidn de copias certificadas y no certificadas.

= 3e regulan nuevas causas de denegacidn del disefio o de los disefios solicitados, asi como nuevas causas para saolicitar la
nulidad de un disefio que se ha concedido, de forma que todos los Estados europeos deberan aplicar estas causas,
armonizando asi estos criterios de denegacian y obtencidn de la nulidad.

La nueva normativa establece la aplicacién de un nuevo simbolo estindar para

referirse a los disefios industriales; hasta la actualidad, el simbolo utilizado para
indicar que un disefio industrial estd registrado es la ® de registrado (igual que

las marcas).

Con esta Directiva de 2024 se quiere potenciar el uso del simbolo @

para indicar que un producto esté protegido por el registro de su disefio.
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¢Podemos sequir aplicando la requlacidn del disefio industrial no registrado?

Uno de los apartados menos conocidos de la normativa sobre disefios industriales es el relativo a |a proteccidn del disefio no
registrado, que ya se requlaba en el Reglamento anterior de 2002 y que sigue aplicandose tanto en el Reglamento como en la

Directiva de 2024.

A través de esta via del disefio no registrado, se permite la proteccion de uno o varios disefios, por el solo hecho de haber
sido divulgados por primera vez dentro del territorio UE; una forma de divulgacicn de dicho disefio es |a publicacidn del
mismo. su puesta a disposician al pablico (pablico especializado). Aunque no se haya realizado el tramite de solicitud de
registro del disefio industrial, si hay una divulgacidn, por ejemplo, una publicacian del disefio, que permita tener un
conocimiento razonable de la existencia del disefio en circulos especializados del sector, se podra obtener una
proteccion de dicho disefio durante un plazo méximo de 3 afios desde la fecha de dicha divulgacidn.

Por ejemplo, que se publique dicho diseio en la pagina web de la persona disefiadora, o de la empresa que lo ha creado: gue
se publigue en noticias, notas de prensa, o bien en un catélogo de productos, en un folleto, en un anuncio publicitario, en un
viden de demostracion del producto que se publica en internet. en una presentacion o exibicidn piblica (como un desfile de
mada si g diserio es texti]), etr.

La via de divulgacidn y la fecha de la misma es uno de |os elementos trascendentales. Ademés, este requisito de la divulgacian
exige que se tengan pruebas tanto de la creacidn del disefio como de su divulgacian; estas pruebas son importantes, ya que
su existencia permite que se aplique una proteccidn automética del disefio, por lo que la recomendacian es almacenar esos
medios de prueba de forma eficaz, ya que en algin momento pueden ser necesarios para demostrar |a existencia del disefio
divulgado y no registrado.

La proteccidn se aplica frente a otras copias o reproducciones de los elementos visibles del disefio no registrado. También
tiene sus limitaciones, si se crea otro disefio similar, pero ha sido creado por un tercero, de forma independiente, y se puede
demostrar que ese sequndo disefio se ha creado sin tener en cuenta el disefio no registrado anterior, ya que no lo conocia o
no |o habia utilizado como referencia creativa, no existird infraccion del primer disefio no registrado.

Hemaos valorado también la posibilidad de que se puedan realizar otros tramites que demuestren la existencia del disefo no
registrado: por gjemplo, una inscripeion del disein en el Registro de Propiedad Intelectual o su depdsita digital en plataformas
coma Safe Lreative: sin embargo, en el primero de los tramites, el Registro de Propiedad Intelectus/ aungue nos va 3 facilitar
un Justificante de solicitud, no aparece el disein inscrito en dicho justificante, asi que serig una prueba de autoria, pero no
una prueba de divulgacion: en gl segundo de los tramites, el depdsita digital, servird como prueba de divulgaciin si
previamente, durante el tramite, se ha elegido la opcidn de publicacidn o exhibicidn del diseio en g/ apartado ‘creators” (sin
pinchar en la opcin de venta)

Sobre la proteccion del disefio no registrado se pronuncia el TJUE en la STJUE del caso Karen Miller Fashions (C- 345/13); en
esta decisian el TJUE establecia la necesidad de que el disefio no registrado cumpla también con los dos requisitos
obligatorios: la novedad y el caracter singular, y precisamente sobre este caracter singular, la sentencia indica que es
suficiente para acreditarlo que quien sea titular del disefio indique en qué caracteristicas visibles del disefio se aprecia ese
caracter singular. Cumpliendo ambos requisitos, se obtendré |a proteccion indicada frente a copias y reproducciones no
autorizadas de esos elementos sustanciales durante el plazo de 3 afios.

Para que la proteccian se extienda més alla de ese plazo, serd necesario proceder al registro definitivo del disefio industrial
(con una proteccion de J afios, que puede renovarse por periodos iguales hasta un méaximo de 25 afios). Pasado ese tiempo, el
disefio entrard en dominio pablico.
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Conclusiones:

En este articulo hemos analizado |a nueva normativa europea que se aplica desde el mes de mayo de 2020 a los disefios
industriales. Este tipo de intangibles protege |a apariencia o forma de un producto; si el disefio es bueno, su proteccian
puede otorgar una posicidn competitiva en el mercado del producto al que se ha aplicado el disefio industrial. También se
puede optar por otras vias de proteccian, como los derechos de autorfa, por separado o conjuntamente con el disefio
industrial, son vias que protegen a la persona autora o disefiadora, ademés de proteger esa forma novedosa y con
caracter singular que se aplica a un producto concreto. Ese disefio puede aplicarse en un soporte digital y es igualmente
protegido, la nueva normativa amplia su rango de aplicacion a los disefios digitales, aunque luego puedan ser
materializados en un soporte fisico mediante una impresora 30.

Los derechos exclusivos en ambas vias de proteccidn, la del disefio industrial y la de los derechos de autoria, protegen, a
quienes sean titulares, de cualquier uso no autorizado del disefio. Ese derecho se mantiene también para los disefios
industriales no registrados, aunque en este caso, serd necesario probar que el disefio se ha divulgado, y serd esa fecha
de divulgacian |a esencial para aplicar de forma automética la proteccian del disefio industrial. No olvidemos conservar
las pruebas de esa divulgacion, durante el plazo de & afios.

Con esta normativa se busca también un objetivo claro: potenciar |a aplicacian y el registro de los disefios industriales.
En breve podremos ver como se aplica el nuevo simbolo del disefio industrial a cualquier soporte o medio digital en el que

se publique o divulgue, Recordemos, el simhnlu@ha llegado para quedarse,

= Nota final:

Las personas y entidades juridicas que trabajamos en el sector cultural tenemos a disposicion varias herramientas de
proteccitn, que sin duda aumentan el valor de nuestras creaciones. Una de ellas la hemos analizado en este articulo, quizas el
intangible menos conocido, el disefio industrial, aunque ya hay sectores creativos que lo usan habitualmente, como el sector
de la moda. El objetivo con las reformas legislativas europeas es conseguir que se aplique a otros sectores, y otros entornos,
como el digital. Actualmente las herramientas digitales permiten a quienes trabajan en el disefio de productos, potenciar su
trabajo de disefio, facilitar el mismo, y obtener unos resultados dptimos y econdmicos, por ejemplo, mediante la impresidn 3D.
Hoy en dia también se trabaja en el entorno digital Gnicamente, y las autoridades europeas tienen claro que debe darse una
solucidn de proteccidn a todos los resultados de disefios digitales. Es necesario realizar campafias para concienciar que esos
resultados enteramente digitales pueden protegerse como disefio industrial; pensemos en una pagina web, que puede hoy
protegerse como disefio industrial, tiene cabida en la Clasificacion 14 de Locarno, como interfaz gréfica de usuario e iconos; el
diseiio de un logotipo puede ser protegido en la Clasificacion 32, como disefio grafico o logotipo (en esta clasificacidn se
pueden proteger todo tipo de disefios digitales, en el apartado de “ornamentacidn”); el disefio arquitectdnico también puede
ser protegida como disefio industrial en la Clasificacion 19, como material impreso; un escenario virtual de un videojuego
podria ir a la Clasificacion 23, como elemento de construccidn, o a la Clasificacian 32, como diseiio de interiores. Todos estos
ejemplos son ademés obras intelectuales, que generan derechos de autoria para las personas creadoras.

Usemos las herramientas legales que tenemos a disposicion para proteger nuestras creaciones y disefios, sean en soporte
fisico o digital. No requiere de una gran inversion econdmica, y ganamos en derechos, en estrategias de defensa, en posicidn
competitiva en nuestro sector de trabajo, en imagen y en reconocimiento. Todo son ventajas.

Conchi Cagide Torres.
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