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Carituro 11

Requisitos para la proteccion



1. Previo

1. Definido lo que es el disefio, examinamos a continuacién los requisitos que debe
reunir para ser protegible. Estos requisitos son dos, la novedad y el caracter singular.

2. Conviene sefalar que, en el procedimiento de registro del disefo, el examen que
lleva a cabo de oficio la oficina responsable de su registro (ya sea la EUIPO o la OEPM)
es muy limitado, de manera que la concurrencia o no de estos dos requisitos inicamente
serd objeto de consideracidn a iniciativa de un tercero afectado, ya sea en via de opo-
sicién a su concesion (oposicion que puede formularse dentro del procedimiento de
concesidon Gnicamente en el caso del disefio espanol), o al examinar su validez en el
ambito de un procedimiento administrativo o judicial de nulidad.

3. Se indicaba ya en el Libro Verde de la Comisién que el disefio, para ser registrado,
debia pasar una prueba en dos fases. Una primera fase en la que se determinarse que el
diseno no habia sido anticipado por otro disefio que los especialistas del sector deter-
minasen como idéntico (o cuasi idéntico); y una segunda fase, en la que se determinase
que el disefio cuyo registro se pretendia producia en los usuarios una impresion general
distinta respecto al resto de disefios ya divulgado. Estos dos requisitos, que en el Libro
Verde de la Comision se califican como de «novedad» y «cardcter distintivor (ap. 5.5.4 y
ss.), figuran ahora en la Directiva (art.3.2), y en el resto de la normativa dictada en
implementacién de aquélla (art. 4.1 RDUE vy art. 5 LDI), definidos —mas acertada-
mente en nuestra opinion, para distinguirlos de las marcas, a las que se aplica el requisito
de la distintividad— como de (a) «novedad» y (b) «caracter singular».

4. Dedicamos los siguientes apartados a analizar la novedad y el caricter singular.
Antes de entrar a analizar estos requisitos, sin embargo, creemos conveniente explicar
otros dos conceptos que delimitan el marco de referencia, el terreno de juego en el que
la novedad el caracter singular han de ser aplicados. Nos referimos al concepto de
«divulgacidn» y al del «acervo o corpus de disefios existente» (en inglés, «design corpus»').

1. La expresion «acervo de dibujos y modelos existentes» figura en el Considerando 14 de la version en
espanol del RDC mientras que en la actualidad la Directiva (Considerando 18) se refiere a este concepto
como como el corpus existente de dibujos y modelos, expresién que se corresponde con el término «design
corpus», que figuraba en la versidn inglesa del RDC y que por su expresividad es la que utilizamos prefe-
rentemente en esta obra.
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5. Aun adicionalmente cabria mencionar como requisito que debe concurrir para
lo proteccion del disefio, aunque Gnicamente referido al disefio espafiol, el de la legiti-
macidn para ser titular (art. 4 LDI). No obstante, en la medida que no es un requisito
que se refiera al disefio sino a las circunstancias del solicitante o titular y que, ademas,
su eficacia es limitada, dejamos su consideracién al analisis de las causas de caducidad
del diseno en el Capitulo III ap. 5.2.3.

2. LA ACCESIBILIDAD AL PUBLICO

6. Tanto la novedad como el caricter singular son requisitos cuya aplicacion exigen
un marco de referencia. En otras palabras, un diseflo es o no nuevo, o tiene o no caracter
singular, Gnicamente en relacién con otros disefios con los que ha de compararse. Pues
bien, el conjunto de disefios (de formas externas) con las que ha de compararse un
concreto disefio para apreciar si es 0 no nuevo y si tiene caracter singular es el llamado
«design corpus».

7. En principio, hay que considerar incluidos en el design corpus a aquellos disefios
que, en el caso del diseno registrado, hayan sido hechos accesibles al publico (se hayan
divulgado) en cualquier lugar del mundo antes de la fecha de presentacién de la solicitud
0, en su caso, de prioridad del disefio que estemos considerando (arts. 6 de la Directiva,
art. 7 RDUE vy art. 9 LDI). En el caso del disefio no registrado, habremos de tomar en
consideracién los disefios que hayan sido divulgados con anterioridad a la fecha en que
el disefio no registrado haya sido hecho ptblico por primera vez (algunas especialidades
en cuanto a los requisitos que deba tener esta divulgacion del disefio no registrado son
considerados mas adelante en el Capitulo VI, al tratar esta figura).

8. Esa divulgacidén incluye cualquier publicacion realizada, por cualquier medio y
de todo tipo, incluidas tanto las que puedan hacerse en publicaciones, sean o no oficiales,
como las que pueden resultar de exhibiciones en ferias de muestras o incluso las referidas
a proyectos o prototipos de productos aiin no comercializados (la comercializacién no
es un requisito).

9. La divulgacién debe acreditarla quien la alega. Asi, por ejemplo, debera acreditarla
quien solicite la nulidad de un disefio sobre la base de la existencia y divulgaciéon de un
disefo anterior.

10. En lo que respecta al disefio de la UE, el art. 65 RDUE contiene una lista de
posibles formas de aportacién de prueba de la divulgacion que pueden utilizarse en los
procedimientos ante la EUIPO (por ejemplo, documentos, testifical, periciales, decla-
raciones escritas bajo juramento o solemnes) aunque —como seflalan las propias Direc-
trices EUIPO— no se trata de una lista exhaustiva y por tanto «foda prueba capaz de
demostrar dicho hecho puede aceptarse» (ap. 5.7.1.2, pag. 149). Entre las pruebas merecen
mencionarse las «declaraciones escritas bajo juramento o solemnes» (conocidos en inglés como
Affidavits), respecto de las cuales sefialan las Directrices EUIPO (pag. 150), que no son
suficientes en si mismas para acreditar el hecho de la divulgacidn, aunque pueden con-
tribuir a corroborar o aclarar la exactitud de otros documentos.
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11. Asimismo, en el ambito del disefio de la UE y sobre la prueba de la divulgacién,
los tribunales han sefialado?:

— La divulgacion de un disefio anterior no puede basarse en probabilidades o pre-
sunciones, sino que debe probarse mediante elementos concretos y objetivos
que acrediten una divulgacidén efectiva del disefio anterior en el mercado.

— Las pruebas deben ser valoradas relacionadas unas con otra, de forma que, aun-
que algunas pruebas aportadas pueden ser insuficientes por si solas para probar
la divulgacién, cuando se asocian con otras pueden contribuir a acreditarla

— Para apreciar el valor probatorio de un documento es necesario comprobar la
verosimilitud y la veracidad de la informacién que en él se contiene. Es necesario
tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su
elaboracidn y de su destinatario y preguntarse si, por su contenido, parece razo-
nable y fidedigno.

12. Un tema que se ha planteado en numerosas ocasiones es el de la divulgacién por
Internet y la forma de acreditarlo. Las Directrices EUTPO (ap. 5.7.1.5, pag. 154 y ss.)
incluyen reglas especificas relativas a la divulgacion por Internet, que incorporan los
principios y recomendaciones de la practica comtn de la EUIPO vy las oficinas nacionales
de la «CP10 - Criterios para evaluar la divulgacién de dibujos y modelos en Interne»»’. Entre
estas Gltimas conviene mencionar que, de acuerdo con la CP10, las fechas que muestran
los listados de las paginas de motores de basqueda pueden no ser suficientes para probar
que ha existido divulgacién y deberian ser corroboradas por informacién adicional,
como fechas que figuren en las paginas web listadas en los resultados de la basqueda®.

13. No constituye divulgacién el hecho de que un diseno haya sido comunicado a
un tercero bajo condiciones tacitas o expresas de confidencialidad. Ello no significa que,
a sensu contrario, un disefio que haya sido comunicado sin estar sujeto a condiciones de
confidencialidad deba entenderse automaticamente divulgado, ya que —como analiza-
mos a continuacién— para formar parte del design corpus relevante a los efectos de valorar
la novedad o el caricter singular de un disefio posterior, el disefio de que se trate debe
haber podido ser conocido por los circulos especializados del sector de que se trate, lo
cual es un requisito distinto’.

2. STG (Sala Cuarta) de 27 de febrero de 2018, Asunto T-166/15, C. G. c. OAMI y S.M.S (Estuche
para teléfono mévil), ECLI:EU:T:2018:100, p.23, y STG (Sala Décima) de 20 de octubre de 2021, Asunto
T-823/19, JMS Sports sp. z 0.0 (Horquillas para cabello), ECLI:EU:T:2021:718, p.23 y ss.

3. CP10 Criterios para evaluar la divulgacion de dibujos y modelos en Internet, publicado en la pagina web
de la EU IP network (EUIPN), https://wwiw.tmdn.org/#/practices.

4. Sobre este mismo tema, también STG (Sala Décima) de 20 de octubre de 2021, Asunto
T-823/19, JMS Sports (Horquillas para cabello), ECLI:EU:T:2021:71.

5. STJUE (Sala Tercera) de 13 de febrero de 2014, Asunto C-479/12, Gautzsch GrofShandel GmbH
& Co. KG v Miinchener Boulevard Mdbel Joseph Duna GmbH (Mobiliario de jardin), ECLI:EU:C:2014:75, p.
36.
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3. EL ACERVO O CORPUS DE DISENOS EXISTENTE

14. No todos los disenos divulgados con anterioridad, sin embargo, son relevantes
ala hora de valorar la novedad o el caracter singular del disefio de que se trate. No todos
estos disefios forman parte del acervo de disenos existente (el design corpus).

15. En primer lugar, quedan excluidos aquellos disefios que «no hayan podido ser
razonablemente conocidos en el trafico comercial normal por los circulos especializados del sector de
que se trate, que operen en la Unién» [la Unidn Europea] (art. 6 Directiva, art. 7 RDUE y
art. 9 LDI). Quiere esto decir, que no basta cualquier divulgacién de un diseno para
que éste pueda destruir la novedad o el caracter singular de uno posterior. Debe tratarse
de una divulgacion que, realizada en la forma que hemos tratado en el apartado anterior,
en cualquier lugar del mundo y en una fecha anterior a la fecha de presentacion de la
solicitud (o la de prioridad, si es el caso) del diseio de que se trate, haya podido ser
conocida en el curso normal de los negocios por las personas que operan en Europa en
el sector de que se trate.

16. A esta férmula se llegd como consecuencia de las preocupaciones del sector
textil, que no queria exponerse a que contra la validez de los diseflos pudiesen hacerse
valer disefios desconocidos supuestamente divulgados en lugares remotos. En todo caso,
la posibilidad de un diseno, divulgado, pero no conocido en los circulos especializados
en Europa, que quede por tanto fuera del design corpus frente al que debe valorarse la
validez del disefio posterior, es una excepcion al principio de novedad absoluta (en todo
el mundo) que se requiere para la validez del disefio, y debe ser interpretada restricti-
vamente. En este sentido, por ejemplo, como sefialan las Directrices EUIPO (ap.
5.7.1.2, pag. 150.) la publicacién de un disefio en un servicio de propiedad industrial o
intelectual de cualquier pais del mundo se entiende, en general, como una divulgacién
que ha sido accesible a los circulos especializados en Europa: «la publicacién de un dibujo
o modelo anterior en el diario oficial de cualquier servicio central de la propiedad intelectual del
mundo se entiende como un hecho de divulgacion (27/10/2009, R 1267/2008-3, MON-
TRES, § 35 et seq.; 07/07/2008, R 1516/2007-3, BIDONS, § 9). Lo mismo se aplica
cuando la publicacion se refiere a la apariencia de un producto asociado a cualquier otro tipo de
derecho sobre la propiedad intelectual. Un ejemplo en relacion con las marcas seria la sentencia de
16/12/2010, T-513/09, Ornamentacion, EU:T:2010:541, § 20; y, en relacion con paten-
tes, la sentencia de 15/10/2015, T-251/14, Doors (parts of), EU:T:2015:780, § 22»°.

17. Se trata en todo caso de una cuestiéon de hecho, que dependeri de las circuns-
tancias que concurran en cada caso. Los tribunales de disenos de la UE” han declarado
que para realizar esta valoracién hay que examinar, a partir de los hechos que concurran
en cada caso (que pueden incluir, por ejemplo, quienes sean las personas que componen

6. Sobre la relevancia de una patente americana en la valoracién de la validez de un disefio de
paraguas, vid. por ejemplo la STG (Sala Quinta) de 21 de mayo 2015, Asuntos Acumulados T-22/13 y
T-23/13 Senz Technologies BV ¢c. OAMI y Impliva BV (Accesorios de moda), ECLI:EU:T:2015:310.

7. Entre otras, STG (Sala Quinta) de 21 de mayo 2015, Asuntos Acumulados T-22/13 y T-23/13
Senz Technologies BV ¢c. OAMI y Impliva BV (Accesorios de moda), ECLI:EU:T:2015:310, y STG (Sala Sép-
tima) de 14 de marzo de 2018, Asunto T-651/16, Crocs Inc. c. EUIPO, y Gifi Diffusion (Zapato), ECLI:EU:T:
2018:137.
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esos circulos especializados, sus cualificaciones, costumbres y comportamiento, el
alcance de sus actividades, su posible presencia en los eventos donde se produjo la
divulgacion, las caracteristicas del disefio de que se trate incluida la interdependencia
con otros productos o sectores, o las de los productos en los que el disefo se integra,
incluido el nivel técnico de ese producto), y teniendo en cuenta lo que pueda razona-
blemente pedirse de los circulos especializados, si es apropiado entender que no pudie-
ron efectivamente conocer el diseno divulgado.

18. Sobre el concepto del «trdfico comercial normal» («curso normal de los negocios» en
terminologia de la LDI), hay que entender que se trata del «conjunto de operaciones eco-
ndémicas que tienen lugar ordinariamente en el sector del mercado de que se trate»®, de manera
que queda excluido del concepto de divulgacion supuestos en los que el posible acceso
al disefio sdlo pudiese haber tenido lugar de una manera fortuita’.

19. En cuanto alos circulos especializados, de conformidad con las normas aplicables
ha de tratarse de los circulos compuestos por las personas que participan —dicen las
disposiciones legales antes citadas— en el «sector de que se trates. No contienen estas
normas, sin embargo, ninguna aclaracidn sobre cual haya de ser este sector. A primera
vista, y en la medida en que se trata de un criterio para determinar si un disefio anterior
ha de ser o no tomado en consideracién (segin haya podido ser o no conocido por los
circulos especializados) para juzgar la validez de un disefio posterior, pareceria logico
que «el sector de que se trate» fuese el de los productos a los que se incorpora el disefnio
posterior cuya validez se discute. En otras palabras, si de lo que se trata es de determinar
si un diseflo para un determinado tipo de productos (digamos, por ejemplo, muebles)
es nuevo y tiene caracter singular respecto a un diseflo anterior (por ejemplo, utilizado
en ordenadores), pareceria que el criterio relevante habria ser si los circulos especiali-
zados en el sector de los muebles han podido o no conocer ese disefio previo, que
pertenece en este caso a un sector distinto.

20. Sin embargo, no es asi. El TJUE ha declarado' que esta excepcion (la que
excluye como divulgados los disefios que no han podido ser conocidos en el curso
normal de los negocios por los circulos especializados que operan en el sector de que se
trate en la Unioén Europea) sdlo pretende excluir de la divulgacién aquellos supuestos
dificilmente comprobables de divulgaciones de disenos que supuestamente ocurrieron
en otros paises, pero no «distinguir entre los distintos sectores de actividad dentro de la Unién
y excluir que puedan constituir divulgacién hechos relativos a un sector de actividad que no hayan
podido ser razonablemente conocidos por los circulos especializados de otro sector dentro de la
Unidén». En consecuencia —afirma— el sector de que se trate no se limita al del producto

8. GARCIA-CHAMON CERVERA, E., Problemdtica y casuistica del Disefio No Registrado, pag.
145.

9. GARCIA-CHAMON (Problemdtica y casuistica del Diseiio No Registrado. p4g. 145) menciona
como un ejemplo que no forma parte del trifico econémico ordinario la accesibilidad que resultase del
hecho de encontrarse un diseflo entre las antigiiedades de un museo.

10.  STJUE (Sala Cuarta) de 21 de septiembre de 2017, Asuntos acumulados C-361/15 vy
C-405/15P, Easy Sanitary Solutions c. Grupo Nivelles (Canal de evacuacion de ducha), ECLI:EU:C:2017:720
p.102.
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al que va a incorporarse o aplicarse el disefio controvertido. Asi interpretado, el sector
que ha de ser tenido en cuenta para determinar si los circulos especializados que operan
en Europa han podido conocer un disefio anterior al controvertido, y por tanto si ese
disefio previo ha sido validamente divulgado, no sdlo es el del producto al que se incor-
pora el disefnio controvertido sino también el sector del producto al que se incorporé el
diseno anterior. La razén de esta solucidén es que, como sefiala la sentencia Easy Sanitary
Solutions'" el alcance de la proteccion de un disefio no sélo alcanza a los productos a los
que se incorpora ese diseflo, sino que protege a todo tipo de productos, de cualquier
sector, con independencia del producto al que haya sido incorporado o del tipo de
productos que figure indicado en la solicitud de registro (tanto el art. 36.6 RDUE como
el art. 21.5 LDI establecen que la informacién sobre el tipo de productos que consta en
la solicitud de registro de un disefio no afecta al alcance de proteccion del disenio).

21. En consecuencia, para valorar la validez de un disefio (su novedad y caracter
singular) han de tomarse en consideracion todos los disefios anteriores, cualquiera que
sea el sector al que pertenezcan y no sélo los del sector del disefio controvertido. De lo
contrario, si excluyésemos de la comparacién con el disefio controvertido los disefios
anteriores pertenecientes a otros sectores (por entender que no fueron divulgados ya
que no pudieron ser conocidos por los circulos especializados del sector del disefio
controvertido), una vez concedido el registro el titular del disefio posterior podria
prohibir el uso de ese disefio en todos los sectores, incluido el sector del diseno anterior
que quedd excluido de la comparacion'?

22. Por lo demas, no hay restricciones respecto a quiénes hayan de ser estos parti-
cipantes en los circulos especializados, y por tanto pueden incluir fabricantes, disefia-
dores, comerciantes' y otros terceros que operen en los sectores de que se trate.

23. Lo anterior (la necesidad de que el diseno haya podido ser conocido por los
circulos especializados en Europa en los términos descritos en los parrafos anteriores)
no agota, sin embargo, las exclusiones de disefios previos al disenio controvertido que
han de tomarse en consideracién como parte del design corpus. Tampoco forman parte
de ese design corpus, y por lo tanto no son relevantes a la hora de valorar la novedad o
caracter singular de un disefio posterior aquellos disenos previos que, aun habiendo sido
divulgados, lo han sido en unas condiciones tales que la ley considera que no deben ser
tomados en consideracién. Se trata de los supuestos que la LDI (art. 10) califica como
«divulgaciones inocuas» (reguladas de la misma forma, aunque sin recibir ese calificativo,
en los arts. 6.2 y 3 de la Directiva y arts. 7.2 y 3 RDUE).

24. En concreto, de conformidad con estas disposiciones, a los efectos de juzgar la validez
de un disefio posterior, no se tendra en cuenta la divulgaciéon de un disefio: (a) puesto a

11. STJUE de 21 de septiembre de 2017, Easy Sanitary Solutions, cit, en nota anterior, p.93 y ss.

12, Es el mismo anilisis que habia llevado a cabo ya la Court of Appeals inglesa en el caso Green Lane
Products Ltd. V. PMS International Group Plc., sentencia de 23 de abril de 2008. [2008] EWCA Civ358,
[2008] Bus LR 1468, cit. en STONE, D., European Union Design Law, A Practitioners Guide, ap. 9.37 y ss,
p. 114-116.

13. STJUE (Sala Tercera) de 13 de febrero de 2014, Asunto C-479/12, Gautzsch Grofthandel GmbH
& Co. KG v Miinchener Boulevard Mabel Joseph Duna GmbH (Mobiliario de jardin), ECLI:EU:C:2014:75.
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disposicion del pablico 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 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; o (b) puesto a disposicion del pablico como
consecuencia de una conducta abusiva en relacion con el autor o su causahabiente.

25. Con la nueva Directiva se aclara (art. 6.2, y en el mismo sentido el art. 7.2
RDUE) que, a los efectos de valorar la validez de un diseno posterior, es inocua la
divulgacién que haya tenido lugar en las condiciones establecidas, tanto si se trata del
mismo disefio como si se trata de otro cuya impresiéon general no difiera de aquél.
Aunque la LDI (art. 10) no especifica este tltimo extremo (es decir, la inocuidad de
divulgaciones de disefios que no difieren en la impresion general del que se trata de
registrar), entendemos que lo que hace la Directiva sobre este punto es Gnicamente
explicitar una interpretacién de las disposiciones ya existentes, aclarar su contenido (de
hecho, asi figura ya en las Directrices EUIPO ap. 5.7.1.4), y, por lo tanto, que también
en el caso del disefio espafol ha de interpretarse el concepto de divulgacion inocua en
el mismo sentido que el contemplado en la Directiva.

26. Lo primero que hemos de sefialar respecto a las divulgaciones inocuas es que
son divulgaciones que no son tenidas en consideracién para valorar la novedad o caracter
singular de un disefio registrado (sobre la posible aplicacién del periodo de gracia en
relacion con la infraccion del disefio, vid. mas adelante el Capitulo III ap. 1 nuestros
comentarios a la sentencia de la Court of Appeals del Reino Unido de 27 de febrero de
2024 en el caso Marks and Spencer Plc. v. Aldi Stores Limited). No son en cambio de
aplicacion en el caso del disefio no registrado. En el caso de la divulgacién realizada por
el propio autor, la razén de ser del diferente tratamiento entre el disefio no registrado
y el registrado reside en el hecho de que en el diseno no registrado su proteccion nace
precisamente con la divulgacion. La proteccion que recibe un disefio que después es
registrado, desde la divulgacion realizada por su autor y durante el periodo de gracia es
precisamente la del disefio no registrado. En este contexto, la aplicacion de ese periodo
de gracia al disefio no registrado no tendria sentido por redundante. Por la misma razén,
si con el disefio no registrado de lo que se trata es de proteger el diseno durante un
periodo desde su divulgacion, tampoco pueden ignorarse las divulgaciones que se hagan
de ese disefio, aunque sean abusivas; otra cosa es que corresponda al autor, por tener esa
condicion, y no al tercero que lo divulgd abusivamente, el derecho a la proteccion del
disefio no registrado desde que tuvo lugar la divulgacion abusiva.

27. En el primero de los dos casos de divulgaciones inocuas de disefios registrados, esto
es las divulgaciones realizadas por el propio autor o sus causahabientes, o por terceros como
resultado de informaciones o actuaciones del autor o sus causahabientes' , se trata de con-
ceder al autor un plazo de gracia durante el que puede valorar el posible éxito del disefio, y
si quiere o no protegerlo (asi aparece justificado en el Considerando 20 RDC). Si el autor

14.  Sentencia UK Court of Appeals de 27 de febrero de 2024, Marks and Spencer Plc. C. Aldi Stores
Limited, [2024] EWCA Civ 178.

15, La STG (Sala Séptima) de 26 de abril de 2023 (Asunto T-757/21, Activa-Grillkiiche GmbH ¢. EUIPO
y Targa GmbH (Parrilla), ECLI:EU:T:2023:216) analiza la validez de un disefio (una Parrilla) solicitado antes de
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decide solicitar el registro del disefio durante ese plazo de gracia de doce meses, no s e
retrotrae sin embargo la fecha de registro a la fecha de divulgacion, y entre la fecha de
divulgacion y la de registro el disefo estara protegido, pero no como disefio registrado sino
Gnicamente como un disefio no registrado (lo cual significa que —como veremos en el
Capitulo VI al tratar de la proteccién del disefio no registrado— durante ese periodo el
ambito de proteccion del diseno se limitara a las copias).

28. De la misma forma, no deben confundirse los efectos del periodo de gracia con
los del derecho de prioridad. El periodo de gracia no concede al autor una prioridad de
doce meses de manera que —solicitado el registro del diseno durante el periodo de
gracia— se valore la solicitud de registro como si hubiera tenido lugar en la fecha de su
divulgacién. El periodo de gracia no altera la fecha en la que debe valorarse la novedad
y caracter singular del disefio'®, que es la de presentacién de la solicitud de registro o en
su caso la de prioridad vy, por lo tanto, no protege al autor de divulgaciones de otros
disefos que tengan lugar en ese periodo de gracia (es decir, en los doce meses desde la
techa de su divulgacién por el autor y la fecha de presentacién o de prioridad). Si el
autor que divulga el disefio solicita después, durante el periodo de gracia, su registro, a
los efectos del valorar la validez del disefio asi registrado, la novedad y caricter singular
han de valorarse en la fecha de presentacion de la solicitud de registro del disefio y no
en la de su divulgacidén. En consecuencia, si durante ese periodo y con anterioridad a
la solicitud de registro del disefio por su autor, un tercero hubiese divulgado otro disefio
cuyas caracteristicas afectasen a la novedad o al caricter singular de aquél, el disefio
registrado por el autor estara viciado de nulidad por carecer de estos requisitos (ello sin
perjuicio de que, en este caso, el diseno del autor pueda seguir protegido como disefio
no registrado, si en la fecha de divulgacion era nuevo y tenia caricter singular).

29. Transcurridos los doce meses de gracia desde su divulgacion, si el autor no ha
registrado el disefio no podra ya hacerlo ya que la divulgacién producira plenos efectos
y por consiguiente el diseno si se registrara posteriormente habria quedado privado de
novedad (que, como veremos, es uno de los requisitos para el vilido registro de un
disefio)?.

transcurridos doce meses desde su divulgacién, siendo esta divulgacién consecuencia de la publicacion de un
modelo de utilidad chino anterior. La particularidad en este caso es que el solicitante del diseflo era distinto al
solicitante del modelo de utilidad, y que habia recibido de este Gltimo contractualmente los derechos sobre el
modelo de utilidad después de haber solicitado el diseflo, pero con caracter retroactivo desde la fecha de solicitud
del modelo de utilidad. No apreciindose por el tribunal en el caso riesgo de fraude (es decir, que con esos
contratos se buscase precisamente burlar la nulidad del disefio por estar anticipado), el tribunal entiende que el
solicitante del disefio puede beneficiarse del plazo de gracia por entender que es sucesor del solicitante del modelo
de utilidad, ya que el objetivo de este plazo de gracia es precisamente dar al autor o a su sucesor la oportunidad
de comercializar su disefio por un periodo antes de solicitar su registro

16.  En este sentido, STONE, D., European Union Design Law, A Practitioners Guide, ap. 9.92 y ss.,
pags. 126-127.

17. Como ejemplo de divulgacién por el autor mediante una patente anterior, que destruye la
novedad del diseno posterior, por ej. STS (Sala 1?) nim. 254/2015, de 20 de mayo, Hostel Drap S.L. c.
Napkins S.L. (Servilletas), RJ 2015\2039, ECLL:ES:TS:2015:2209. La Sentencia rechaza la nulidad del
diseflo posterior, no obstante, por razones procesales.
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30. Por lo que respecta al segundo supuesto de divulgaciones inocuas en el caso de
los disefios registrados, las divulgaciones abusivas, pueden citarse como ejemplos el robo
de diseno o la revelacion del disefio por parte de un tercero con incumplimiento de un
compromiso de confidencialidad. La redaccidn, tanto de la Directiva (art. 6.3) como
del RDUE (art.7.3 y Considerando 20 RDC") y la LDI (art. 10.2), remite para las
divulgaciones abusivas integramente a lo establecido para la divulgacion que lleva a cabo
el propio autor. Esto supone que, también en el caso de estas divulgaciones, para no ser
tomadas en consideracién a los efectos de valorar la validez de un disefio posterior deben
haberse producido en un plazo de doce meses previo a la fecha de presentacion al registro
o a la fecha de prioridad de este altimo. La exigencia de ese plazo de doce meses en el
caso de divulgaciones abusivas ha sido, no obstante, criticada por algunos autores, que
consideran que su aplicacion hace recaer en el autor la carga de tener que correr a
registrar el disefio dentro de un plazo de doce meses desde que el momento en el que
el tercero divulgd el disefio cuando, tratindose de una divulgacion abusiva, lo mas pro-
bable es que el tercero haya intentado ocultar esa divulgacién precisamente al propio
autor, por lo que éste podria incluso no conocerla®.

4. LoS REQUISITOS PARA LA PROTECCION DEL DISENO

31. Como observacion preliminar, conviene advertir que en este apartado analizamos la
novedad y el caricter singular como requisitos de validez del disefio. Ese no es, sin embargo,
el inico ambito en el que estos mismos conceptos son de aplicacion. Como veremos mas
adelante (Capitulo III ap. 1), de la misma manera que un disefio para ser valido ha de ser
nuevo y tener caracter singular frente a los disefios anteriores que formen parte del design
corpus, los mismos requisitos —o mas especialmente, el caracter singular— habran de valorarse
para definir su ambito de proteccidn frente a disefios posteriores.

4.1. La comparacidon entre disefios

32. Dos son los requisitos que ha de reunir un disefio, ya se trate de un diseflo
registrado o de uno no registrado, para ser valido y protegible como tal: (a) novedad y
(b) caracter singular.

33. Estos dos requisitos han de concurrir en el disefio de que se trate frente, o mejor
en comparacion con, los disefios anteriores que integran el design corpus, y que son

18. (20) ... A tal efecto, ha de establecerse que la divulgacion del dibujo o modelo hecha por el autor o por su
sucesor o la divulgacion abusiva realizadas durante los doce meses anteriores a la fecha de presentacién de la solicitud de
registro de un dibujo o modelo comunitario no afectaran a la novedad o al cardcter singular de un dibujo o modelo.

19.  Entre los autores que sostienen que el plazo de doce meses aplica a las divulgaciones abusivas
puede citarse a RUHL, O., Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Art. 7, ap. 50 pag. 204, y en Espaia ORTUNO
BAEZA, M.T., en GARCIA VIDAL A. (coord.), El disefio comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE)
nim. 6/2002, pag. 127. Como autores que favorecen una interpretacién mas finalista de la norma, que
proteja al autor frente a divulgaciones abusivas sin limite de plazo, por ¢j. STONE, D., European Union
Design Law, A Practitioners Guide, ap. 9.112, pig. 130, o BRANCUSI en HASSELBLATT, Community
Design Regulation Art. 8 pag. 138.
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aquellos que hemos analizado en los apartados anteriores. En otras palabras, para ser
valido, un disenio ha de ser nuevo y tener caricter singular respecto a aquellos disenos
que fueron eficazmente divulgados (es decir, divulgados en la forma y con los requisitos
que hemos analizado en los anteriores ap. 2 y 3 de este Capitulo) antes de la fecha de
presentacién de la solicitud de su registro o, en su caso, de la fecha de prioridad (st se
trata de un disefo registrado), o la fecha de su primera divulgacion (si se trata de un
diseno no registrado).

34. Pues bien, antes de entrar a considerar qué caracteriza a cada uno de estos dos
requisitos (la novedad y el caricter singular), conviene sefialar algunos principios apli-
cables a la forma en que ha de llevarse a cabo la comparacién del disefio de que se trate
con los disefios que forman parte del design corpus, comparacién que —insistimos— es
necesaria para determinar la concurrencia o no de tales requisitos. Para evitar dudas, nos
centramos aqui en aquellos principios que se aplican a toda comparacion, sea para valorar
la novedad o para valorar su caricter singular, y tanto en supuestos de nulidad del disefio
(es decir para valorar la concurrencia de novedad y caricter singular en un disefio cuya
validez se discute) como en uno de infraccion (es decir, para valorar si disefios posteriores
entran en el ambito de proteccion del disefio de que se trate, o si quedan fuera de él).

35. Habitualmente estos principios son objeto de consideracién por los autores al
tratar el requisito del caracter singular del disefio. Ciertamente, el hecho de que —como
veremos al tratar en especial este requisito— en el examen de la novedad del diseno la
comparacién gire en torno a la existencia o no de identidad (o cuasi identidad) entre
los disenos examinados, reduce la relevancia de algunos de ellos. No obstante, dado que
tratamos de establecer aqui los principios generales que deben tenerse en cuenta para
llevar a cabo la comparacidn del disefio de que se trate con los que integran el design
corpus, y dado que esta comparacion ha de hacerse tanto para valorar la novedad como
el caracter singular, creemos conveniente exponerlos con caricter previo al anilisis par-
ticular de estos dos requisitos.

36. En primer lugar, es necesario reseflar que, en el caso de un disefo registrado,
para determinar su novedad o caracter singular, la comparacién con los disefios que
integran el design corpus ha de partir de la forma en la que ese disefio haya sido registrado.
No es relevante a estos efectos la forma que ese diseflo registrado haya adoptado en el
producto concreto que finalmente se haya lanzado al mercado, y que puede o no coin-
cidir con el disefo tal como se registrd. El disefio, en la forma en que figura incorporado
a los productos efectivamente comercializados, puede servir de ayuda para la interpre-
tacién del diseno registrado, pero lo esencial es este Gltimo y por lo tanto, si entre ambos
disenos (el registrado y el comercializado) hay caracteristicas diferentes, el intérprete ha
de tener en cuenta las del disefio registrado, aunque —como sefiala la STG de 29 de
octubre de 2015— quepa «tomar en consideracion, a titulo de ilustracion, al realizar tal com-
paracién, los productos efectivamente comercializados y que se corresponden a esos dibujos o modelos
tal como han sido registrados®. En el caso del disefio no registrado, obviamente, la situacién

20.  STG (Sala Quinta) de 29 de octubre de 2015, Asunto T-334/14, Roca Sanitario S.A. c. OAMI
y Villeroy & Boch AG (Grifo monomando), ECLI:EU:T:2015:817, p.78.



CariTuro VII

La infraccion del disefo y otras acciones



1. ACCIONES POR INFRACCION DEL DISENO

1.1 Breve analisis de las acciones penales y las medidas de proteccién en
frontera

1. Hemos ya analizado en el Capitulo III el alcance y contenido del derecho sobre
el disefio. En concreto, senalabamos alli (ap. 1 y 3) que el titular de un disefio puede
actuar contra una utilizacion de su disefio, debiendo entenderse por tal la realizacioén de
cualquiera de las actividades que, de manera enunciativa, enumeran los arts. 19 RDUE
y 45 LDI (fabricacidn, oferta, comercializacidn, importacién y exportacion, o el uso de
un producto en el que se encuentre incorporado el disefio asi como su almacenamiento
con cualquiera de estos fines, y la creacién, descarga, copia y puesta en comun o dis-
tribucién a otros de cualquier soporte o soffware que registre el disefio con el fin de
permitir la fabricacién de un producto que incorpore el disefio), respecto de cualquier
diseno que no produzca en el usuario informado una impresién general diferente del
diseno registrado (art. 10 RDUE y art. 47 LDI) y que, en el caso del disefio no registrado,
ademas, sea una copia (art. 19.4 RDUE).

2. Para hacer eficaz su derecho de exclusiva, la ley pone a disposicién del titular del
disenio (y de los licenciatarios, en las condiciones que veremos mas adelante al tratar de
lalegitimacidn activa en el ap. 1.2.1(i) infra) toda una serie de acciones dirigidas a asegurar
el cese de la conducta infractora, la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados y
la remocién de los efectos que pueda haber tenido en el mercado. Estas acciones inclu-
yen tanto acciones de caracter civil (art. 89 RDUE vy art. 53 LDI) como penales (asi lo
prevé el art. 52 LDI, que reconoce al titular el derecho a ejercitar las acciones «civiles
o penales que correspondan»).

3. En los apartados siguientes de esta obra, centramos nuestras consideraciones sobre
la defensa del derecho sobre el disefio en las acciones civiles, que concentran la mayoria
de los casos que se siguen en materia de infraccion.

4. No obstante, y con el fin de dar una visién completa de las posibilidades de defensa
del disefio, recogemos a continuacion los aspectos mas relevantes de la defensa por la
via penal, asi como los remedios administrativos de proteccién en frontera.
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1.1.1. Las acciones penales

5. El art. 273.3 CP sanciona a quien, con fines industriales o comerciales, sin con-
sentimiento del titular y con conocimiento del registro del disefio, fabrique, importe,
posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por un disefio.
Se exige para el reproche penal que el disefio esté registrado (se excluye por tanto de
esta proteccion al disefio no registrado'), que no haya consentimiento del titular y que
concurran en el infractor un fin industrial o comercial (se excluyen usos privados) y dolo
(conocimiento del registro).

6. En cuanto a las conductas sancionables, es de resefiar que la lista del art. 273.3 no
es del todo coincidente con la de las conductas infractoras del disefio sancionadas civil-
mente en los arts. 19 RDUE y 45 LDI. Asi, por ejemplo, a diferencia de estas disposi-
ciones, el art. 273 CP contempla la posesién en lugar del almacenamiento (que, recor-
demos, en via civil tampoco es sancionable como tal sino Gnicamente si su finalidad es
alguna de las otras conductas tipificadas como infractoras) y no incluye como sancionable
la exportacién. Es poco probable que estas diferencias se traduzcan en alguna diferencia
practica ya que, normalmente, tanto la posesion como la actividad exportadora no sera
sino una mas dentro de un conjunto de conductas que si aparecen tipificadas en los dos
ambitos, tanto civil como penal (utilizacién, oferta o introduccién en el comercio del
disefio), aunque desde luego seria deseable la coherencia entre ambos redactados. En
cualquier caso, y dado el principio de minima intervencién o altimo recurso del derecho
penal (es decir, que ha de ser aplicado cuando no hay otras soluciones distintas al orden
penal que permitan preservar el orden juridico vulnerado), es dificilmente imaginable
una conducta sancionable penalmente por infraccién de disenio que no sea considerada
civilmente infractora, por lo que a nuestro entender cualquier interpretaciéon de las
conductas incluidas en el art. 273 no debe exceder del marco de conductas consideradas
infractoras en via civil. Mis atin, hay un supuesto de conducta infractora en via civil
que sin embargo no es sancionable penalmente. Se trata de las importaciones paralelas. Ya
hemos visto al tratar el agotamiento comunitario (Capitulo III ap. 4.2.1.2) que el ago-
tamiento sdlo tiene lugar en el ambito del Espacio Econdémico Europeo (EEE) y, por
lo tanto, que el titular de un disenio que ha puesto en el mercado fuera de ese territorio
un producto que incorpora su disefio puede impedir y accionar civilmente contra la
importacion de ese producto en el EEE. Pues bien, esa misma importacién paralela, no
es perseguible penalmente en Espafia. Asi se ha entendido por los tribunales? a partir de
la modificacién introducida en el art. 274 del Codigo Penal mediante la Ley Organica
5/2010, de 22 de junio, que en el ambito marcario suprimi6 la sancidén penal de la

1. Fiscalia General del Estado, Circular 1/2006, de 5 de mayo, sobre los delitos contra la propiedad
intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Organica 15/2003, ap. IV.2.c) Los modelos y dibujos
industriales o artisticos y las topografias de productos semiconductores.

2. Entre otras, en el ambito marcario las sentencias AP Cérdoba nam. 387/2019, de 24 de sep-
tiembre de 2019, ECLI:ES:APCO:2019:1441, AP Madrid nim. 51/2013, de 31 de enero, ECLI:ES:APM:
2013:1151, o la de la AP Milaga, nim. 41/16, de 26 de septiembre, ECLI:ES:APML:2016:129.
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importacién paralela que habia sido introducida por la Ley Organica 15/2003, de 25 de
noviembre.

7. A partir de la reforma del Codigo Penal llevada a cabo por la Ley Organica
15/2003, de 25 de noviembre, este delito (y, mas en general, los delitos contra la pro-
piedad industrial) ha pasado de ser delito semiptblico (es decir, de exigir denuncia) a
ser delito publico, perseguible de oficio (art. 287 CP). Pese a lo anterior, normalmente
la participacién del perjudicado en el procedimiento, ya sea en su origen (mediante la
formulacién de denuncia o interposicién de querella) o posteriormente (a través de su
intervencion como parte; arts. 771, 109 y 110 LEcrim), resulta esencial para el éxito del
procedimiento.

8. La pena prevista para el delito tipificado en el art. 273 CP es la de prisién de seis
meses a dos aflos y multa de doce a veinticuatro meses (la pena de multa se regula en el
art. 50 y ss. CP. La pena se ve agravada (de dos a seis afios, multa de dieciocho a treinta
y seis meses e inhabilitacién especial para el ejercicio de la profesion relacionada con la
comisidén del delito de dos a cinco aflos) si concurren circunstancias de especial gravedad:
el beneficio obtenido o que hubiera podido obtenerse es especialmente importante, si
los hechos son especialmente graves por el valor de los objetos infractores o el perjuicio
causado, si el causante pertenece a una organizacién o asociacidon cuyo fin sea la reali-
zacion de este tipo de actividades, o si se utilizan menores para cometer el delito (art.
276 CP).

9. Sujeto activo del delito puede ser tanto una persona fisica como una persona
juridica. El art. 31bis CP reconoce la responsabilidad penal de la persona juridica por la
comision del delito tipificado en el art. 273 CP (esto es, la infraccién del disefio en las
condiciones previstas en este articulo), llevada a cabo en nombre o por cuenta de la
persona juridica por sus representantes legales y administradores, de hecho o de derecho;
o por su comision en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de
la persona juridica, por personas sometidas a la autoridad de aquéllas que han podido
llevarlo a cabo por falta del debido control, atendidas las circunstancias concretas del
caso. Las penas por la comision del delito en el caso de la persona juridica se enumeran
en el art. 33.7 CP e incluyen la imposicién de una multa (art. 288 CP), la suspension
temporal de actividades, clausura temporal de locales, prohibicidon temporal o definitiva
de realizacién de las actividades en cuyo ejercicio se hubiera cometido, favorecido o
encubierto el delito, inhabilitacién temporal para contratar con el sector pablico, obte-
ner ayudas publicas asi como beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social, la
intervencion judicial temporal de la empresa, y la disolucion de la persona juridica.

10. Junto a estas acciones, la ley reconoce también al perjudicado la posibilidad de
ejercitar una accién civil para pedir en via penal la responsabilidad civil derivada del
delito (art. 109 CP; el perjudicado puede optar por exigirla ante la jurisdiccion civil),
asi como la publicacidn, total o parcial, de la sentencia (art. 288 CP).

11. Ademas de las penas mencionadas, la ley establece como penas accesorias la
incautacién (para, eventualmente, su destruccidon) de los objetos infractores, la de los
bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado el delito, y el
decomiso de los bienes y ganancias que provengan del delito (art. 127 y ss.).
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12. El procedimiento penal aplicable en el caso de los delitos contra la propiedad
industrial es, con caricter general, el llamado «Procedimiento abreviado» (Lib. IV, Titulo
IT art. 757 y ss. LECrim), que se compone de tres fases: una primera, de instruccidn,
dirigida a recabar informacidén y pruebas sobre el delito; una segunda, intermedia, en la
que se decide si el procedimiento ha de continuar y abrirse el juicio oral o su finalizacién;
y una tercera, de celebracidn del juicio oral. No obstante, si el delito contra la propiedad
industrial (en nuestro caso, de infraccién de un disefo) es flagrante (sustancialmente, el
que se esté cometiendo o se acabe de cometer, como dispone el art. 795 LECrim), la
ley prevé un procedimiento ripido Lib. IV Titulo III arts. 795 y ss. LECrim®) en el que
se reducen significativamente los plazos de cada una de las fases hasta la sentencia y se
favorece (en determinadas condiciones, con reducciéon de la pena solicitada; Art. 801
LECrim.) la finalizacién del procedimiento por el acuerdo del acusado.

1.1.2. La proteccion en frontera

13. Junto a las acciones civiles y penales, hemos de referirnos también a una serie
de medidas de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial (incluido el
disefio) a adoptar por las autoridades aduaneras y dirigidas a impedir la entrada en la
Unidén Europea de productos que infringen estos derechos («mercancias piratas», en la
terminologia del Reglamento 608/2013).

14. Estas medidas se hallan contenidas en el Reglamento (UE) no. 608/2013, de 12
de junio de 2013%, y su Reglamento de ejecucion no. 1352/2013, de 4 de diciembre’.

15. Lo primero que hay que aclarar es que estas normas no aplican en todos los casos
de infracciones de disenio. Como hemos adelantado, en el caso del diseno se limitan a
los supuestos de mercancias piratas las cuales, de acuerdo con la definicidén contenida en
el art. 2.6 del Reglamento 608/2013, son productos que vulneran un disefio industrial
(incluidos tanto el disefio de la UE como el nacional de un Estado miembro o un disefio
internacional con efectos en algtin Estado miembro o en la UE) y que son o contienen
«copias» realizadas sin la autorizacion del titular del derecho o de persona autorizada por
él. El Reglamento 608/2013 no define qué deba entenderse por copia del disefio a los
efectos de la aplicacion de las medidas que en él se prevén, aunque puede servir de
referencia el criterio que se utiliza en el caso de las marcas en el art. 2.5 («mercancias
falsificadas» en el caso de las marcas son las que llevan un «signo idéntico o que no pueda

3. Segtin la Circular 1/2006, de 5 de mayo, de la Fiscalia General del Estado, sobre los delitos contra
la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Organica 15/2003, la inclusién de los delitos
flagrantes contra la propiedad intelectual e industrial en este tipo de procedimiento obedecia a "el claro
propésito de dar una respuesta inmediata y eficaz a las formas mds generalizadas de ataque a estos derechos que vienen
representadas en nuestra sociedad por la figura del ‘top manta”.

4. Reglamento (UE) n © 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013,
relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad
intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n © 1383/2003 del Consejo.

5. Reglamento de ejecucion n® 1352/2013 de la Comision de 4 de diciembre de 2013 por el que
se establecen los formularios previstos en el Reglamento (UE) n® 608/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de pro-
piedad intelectual.
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distinguirse en sus elementos esenciales»). No estamos por tanto aqui ante el concepto de
copia del RDUE referido a los disefios no registrados, sino un concepto autdbnomo que
debe ser interpretado de acuerdo con la finalidad del propio Reglamento 608/2013,
que es la de abordar supuestos de infraccidon que ofrezcan pocas dudas interpretativas.

16. No entran del ambito de aplicaciéon del Reglamento los productos que sean
originales, aunque su trafico comercial pueda constituir una infraccién del diseno. En
concreto, quedan fuera de su dmbito los productos vendidos en el marco del comercio
paralelo o comercializados con infraccién de obligaciones contractuales (caso de excesos
de produccion del fabricante vendidos por éste a terceros sin autorizacién, o vendidos
por un licenciatario fuera del territorio autorizado, etc.). Asi lo establece el art. 1.5 del
Reglamento 608/2013.

17. Tampoco son objeto de las medidas previstas en el Reglamento (art. 2 y Con-
siderando 4) las mercancias de caricter no comercial (es decir, exclusivamente destinadas
a uso personal y no al trafico comercial) incluidas en el equipaje personal de los viajeros,
ni las mercancias despachadas a libre prictica bajo el régimen de destino especial®.

18. El procedimiento que establece el Reglamento 608/2013 puede iniciarse, bien
por una solicitud del interesado para que las autoridades aduaneras intervengan pro-
ductos sospechosos (por existir indicios razonables) de vulnerar derechos de propiedad
industrial, bien de oficio si, pese a no existir solicitud aceptada en el sentido antes indi-
cado, las autoridades identifican tales mercancias como sospechosas de infringir tales
derechos.

19. En el primer caso, la solicitud puede ser nacional (es decir, con efectos en el
territorio del Estado miembro en el que se presente) o de la Unién Europea (con efectos
en el Estado en el que se presente y, previa notificacién y en su caso pago de costes de
traduccion, en el resto de la UE). Para que la solicitud tenga efectos en la UE, ha de
estar basada en derechos que produzcan efectos en el conjunto de la Unidn (art. 4),
como seria el caso del disefio de la UE. A los efectos de la vulneracion de disefios, estan
legitimados para presentar una solicitud nacional, tanto los titulares de los derechos de
que se trate como las personas autorizadas a este fin por el titular (siempre que, ademas,
la normativa nacional les legitime para iniciar un procedimiento por infraccidn; es decir,
en el caso espafiol, los licenciatarios en los casos analizados en el siguiente ap. 1.2.1(1))
y, en el caso de una solicitud de la Unidn, tanto los titulares como los licenciatarios
exclusivos, si en este Gltimo caso la licencia cubre la totalidad del territorio de dos o mas
Estados miembros y siempre que hayan sido autorizados formalmente en esos Estados
miembros por el titular para iniciar procedimientos para determinar si se han vulnerado
derechos de propiedad industrial o intelectual (art. 3 ap. 2 y 3).

20. De manera resumida, el procedimiento es el siguiente: presentada la solicitud,
que debe hacerse segtin el formulario establecido y contener toda la informacién rele-
vante sobre el solicitante y los derechos a proteger (art. 6.3), ésta se sujeta a un tramite

6. El despacho a libre prictica concede a las mercancias importadas el estatuto de mercancias de la
UE. No obstante, en el caso del despacho en régimen de destino especial las mercancias se despachan para
ser destinadas a un uso o destino especifico, y se mantienen bajo vigilancia aduanera pese a haberse despa-
chado a libre practica (Considerando 4).
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de aceptacidon o denegacion (motivada) por parte de las autoridades competentes. En
Espania, la competencia para los acuerdos de aceptacién de intervencion de las mercan-
cias sospechosas corresponde al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales’.

21. Aceptada la solicitud, y durante el plazo que se indique en la misma (no superior
a un afo, prorrogable), las autoridades aduaneras que identifiquen una mercancia sos-
pechosa amparada por la solicitud suspenderan el levante de las mercancias o procederan
a su retenciéon y se lo notificaran al declarante o titular de las mercancias retenidas, asi
como al solicitante de las medidas. Las mismas medidas pueden acordarse si las autori-
dades identifican mercancias sospechosas para las que no exista solicitud aceptada, en
cuyo caso lo notificaran al declarante o titular de las mercancias y a las personas que
determinen pueden estar facultadas para presentar una solicitud de vulneracién de dere-
chos, a las que podran pedirles que presenten la solicitud (si no se logra determinar la
persona legitimada o no comparece, el procedimiento termina).

22. El titular de la solicitud puede tener acceso a muestras de las mercancias para
determinar si hay efectivamente vulneracion de sus derechos.

23. Las mercancias son destruidas, sin necesidad de que haya un procedimiento
judicial de infraccién de derechos, si el solicitante confirma que ha existido vulneracién
de sus derechos y da su consentimiento a esa destruccion y si, por su parte, el declarante
o titular de las mercancias consiente también dicha destruccién o no se opone a la misma
(todo ello en unos plazos muy breves, de tres o diez dias laborables segiin se trate de
productos perecederos o no). Si el solicitante no confirma la infraccién o no consiente
en los términos indicados la destruccidn, las autoridades autorizarin el levante o finali-
zaran la retencidn de las mercancias, salvo que se les informe de que se ha iniciado un
procedimiento judicial para determinar si hay o no efectivamente vulneracién de dere-
chos.

24. Si se ha iniciado el procedimiento judicial de vulneracién de derechos antes
mencionado, el declarante o titular de las mercancias puede solicitar que finalicen las
medidas de suspension o retencidn, a lo cual accederan las autoridades aduaneras si el
declarante o titular aporta garantia por importe suficiente para proteger los intereses del
titular y siempre que la autoridad judicial no haya ordenado medidas cautelares.

25. El Reglamento 608/2013 establece también un procedimiento para la destruc-
cién de pequefios envios de mercancias que contengan productos sospechosos objeto
de una solicitud de intervencion aceptada, siempre que no se trate de productos pere-
cederos y que el solicitante pida la aplicacién de este procedimiento especial. Se trata
de un procedimiento muy rapido en el que las autoridades aduaneras proceden a la
destruccidn de las mercancias salvo que el declarante o titular de las mercancias se oponga
a esa destruccidn, en cuyo caso se notifica al solicitante de la intervencion aduanera y
éste puede interponer un procedimiento judicial de infraccién de derechos en un plazo
de diez dias (si no lo hace, las medidas finalizan).

26. Las autoridades aduaneras no asumen responsabilidad por sus actuaciones que
lleven a cabo en el marco del Reglamento 608/2013 (arts. 27 y 28).

7. Art. 7 Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre.
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1.2. Acciones civiles
1.2.1. Legitimacion

(1) Legitimacion activa

27. Esta legitimado para accionar en via civil contra la infraccidn del disefio, en
primer lugar, el titular del derecho. Es decir, quien en el momento de interponer la
accion figure en el registro como titular del disefio, en el caso del disefio registrado, o
quien sea el autor (o sus derechohabientes) en el caso del diseno no registrado. Estaran
también legitimados, y podran suceder en el procedimiento al anterior titular, quienes
pasen a ser titulares del diseno que se alega como infringido estando ya en curso el
procedimiento, fruto de una transmisioén del disefio por medios inter vivos o mortis causa
(arts. 16 y 17 LEC).

28. Asimismo, como hemos sefalado en el ap. 1 del Capitulo IV, en el caso de que
exista una situacion de cotitularidad sobre el disefio, tratindose de un disefio espanol o
de un diseno de la UE cuya cotitularidad se rija por el derecho espanol (art. 27 RDUE),
el comunero esta facultado para interponer acciones en defensa del disefio en caso de
infraccién (art. 58 LDI).

29. También en determinados casos el licenciatario esta legitimado para ejercitar
acciones en frente a una infraccién. Como regla general, y salvo que el contrato de
licencia prevea otra cosa, el licenciatario solo podra ejercer acciones por infraccion de
diseno con la autorizacién del titular (art. 32.3 RDUE vy art. 61 LDI). No obstante, el
licenciatario exclusivo puede ejercer las acciones por violacion del disefio si, habiendo
previamente instado al titular a ejercer tales acciones por si mismo, éste no lo hace en
un plazo razonable (que, en el caso del disefio espanol, se fija en tres meses).

30. Especifica el art. 61 LDI que el licenciatario exclusivo ha de requerir al titular
el gjercicio de estas acciones de manera fehaciente (la fehaciencia del requerimiento se
refiere a la posibilidad de acreditar su realizacién y contenido; vid. mas adelante ap.
1.3.3(i)(a) al tratar la responsabilidad subjetiva) y debe aportar el requerimiento (junto
con el escrito de demanda o, en su caso, el de solicitud de medidas cautelares), requisito
éste que debe entenderse también aplicable al licenciatario exclusivo de un disefo de la
UE cuya infraccién intente perseguir ante los TDUE espanoles (arg. ex art. 88 RDUE,
que remite al derecho nacional tanto para la regulacién de las cuestiones sobre disefios
no previstas en el RDUE como en materia procesal).

31. Senala también el art. 61 LDI que, antes de que transcurran los tres meses de
espera desde el requerimiento que el licenciatario exclusivo debe observar para poder
ejercitar en su nombre las acciones de infraccién del disefio, el licenciatario puede pedir
al Juez la adopcion de medidas cautelares urgentes siempre que justifique su necesidad
para evitar un dafno importante, para lo cual habra de aportar el requerimiento realizado
al titular. Es de aplicacion a esta solicitud de medidas cautelares el mismo régimen esta-
blecido para las medidas cautelares en la LP (Titulo XII, Cap. III), al que remite la Disp.
Adicional Primera de la LDI. La posibilidad de solicitar el licenciatario la adopcion de
estas medidas cautelares urgentes, prevista en la LDI para el disefio espafiol, debe enten-
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derse también aplicable al procedimiento seguido en Espafia por infraccién de un disefio
de la UE, por aplicacién del antes citado art. 88 RDUE.

32. Iniciado un procedimiento por el licenciatario (o por el titular a requerimiento
de aquél), ambas partes deben notificarse reciprocamente esta circunstancia. Se trata de
una carga que impone la LDI, pero a la que no se anuda ninguna consecuencia en caso
de inobservancia.

33. Importa resenar que la legitimacién del licenciatario se condiciona, en el caso
del disefio espafiol, a la inscripcidén de la licencia en el Registro de Disefios. No lo exige
especificamente el art. 61 LDI, pero asi se desprende del art. 117 LP, aplicable al disefio
por la remisién que hace a la LP la Disp. Adicional Primera de la LDI, que exige para
el ejercicio de acciones la acreditacion de la inscripcion del derecho que ostente el
demandante en el registro correspondiente®. No es éste el caso, sin embargo, para el
disefio de la UE. El TJUE, en sentencia de 4 de febrero de 2016° respecto de la marca
comunitaria (actual MUE) se pronuncid en el sentido de que tal inscripcién no era
necesaria para que el licenciatario pudiese ejercitar acciones por infracciéon de la marca.
Posteriormente, el TJUE ha repetido la innecesaridad de la inscripcidn, especificamente
para la licencia de diseno de la UE, en sentencia de 22 de junio de 2016".

34. No obstante lo anterior, en relacién con la legitimacion del licenciatario de un
disefio espafiol, hay que sefialar que alguna sentencia'! ha admitido la legitimacién del
licenciatario exclusivo pese a no estar inscrito para actuar como codemandante con el
titular del derecho (en el caso, una patente), por entender que, existiendo una licencia
exclusiva, el verdadero perjudicado seria el licenciatario exclusivo y no el titular, y que,
de no admitirse su legitimacidn, ello supondria o bien entender artificiosamente que el
titular reclamaba la indemnizacién en favor de tercero (el licenciatario) o bien negar la
indemnizacion por falta del perjuicio del titular.

35. En los procedimientos por infraccion de disefio iniciados por el licenciatario en
los términos indicados anteriormente, el titular del disefio podra personarse e intervenir
en el procedimiento iniciado por el titular de la licencia. En este caso, el art. 117 LP
aclara que el titular puede intervenir en el procedimiento iniciado por el licenciatario,
bien como parte (es decir, ejercitando un derecho propio e independiente, con todas
las facultades que corresponden a la parte; la llamada intervencién adhesiva litisconsor-

8. La redaccién de este articulo, que se introduce en 2015 con la vigente LP, parece cerrar la puerta
a la interpretacién que hizo en su momento la SAP Barcelona (Seccién 15%) de 19 de julio de 1999 v,
posteriormente, por ejemplo, la del TS de 10 de diciembre de 2013 —STS (Sala 1%) nam. 748/2013, de
10 de diciembre, ECLI:ES:TS:2013:6462— de restringir el requisito del registro a supuestos de conflicto
entre dos titulos incompatibles y no en cambio a los casos de ejercicio de acciones de violacion del derecho
frente a terceros.

9. STJUE (Sala Séptima) de 4 de febrero del 2016, Asunto C-163/15, Youssef Hassan y Breiding
Vertriebsgesellschaft mbH, ECLI:EU:C:2016:71, p.26.

10.  STJUE (Sala Séptima) de 22 de junio de 2016, Asunto C-419/15, Thomas Philipps GmbH & Co.
KG c. Griine Welle Vertriebs GmbH, ECLI:EU:C:2016:468, p.25.

11, SAP Madrid (Seccién 28%) ntim. 231/2014 de 18 de julio, ECLLI:ES:APM:2014:11772, confir-
mada en este punto por Auto TS 735/2017 de 8 febrero, ECLI:ES:TS:2017:735A, con cita también de la
STS (Sala 1%) nim. 695/2000 de 11 julio. ECLLI:ES:TS:2000:571, que admite la legitimacién del licencia-
tario no inscrito que actta junto con el titular a los efectos de reclamar los dafios y perjuicios propios.
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cial), bien como coadyuvante (actuando en su propio nombre e interés, pero sin ejercitar
un derecho propio sino en apoyo de las pretensiones del licenciatario; la llamada inter-
vencion adhesiva simple)'.

36. Asimismo, en el procedimiento por violacién de diseno entablado por el titular
podra intervenir cualquier licenciatario® a fin de obtener reparacion del perjuicio que
se le hubiera causado. Asi lo establecen tanto la LDI (art. 61.2 in fine) como el RDUE
(art. 32.4), que sin embargo no aportan ninguna aclaracion sobre el tipo de intervencién
de que se trate. La misma disposicién figura en el ambito marcario, por establecerlo el
art. 25.4 de la Directiva de Marcas.

37. De la redaccidon de ambos articulos se desprende que el licenciatario esta facul-
tado para intervenir en el procedimiento de infraccién defendiendo un derecho propio
e independiente del derecho del titular, esto es el de ser resarcido de sus propios dafios
y perjuicios causados por la infraccidn, y por lo tanto con la posibilidad de formular su
propia pretension dirigida a obtener ese resarcimiento. En este sentido —sefiala la doc-
trina al tratar la intervencion adhesiva simple— la posicién del licenciatario en el pro-
cedimiento habri de ser similar a la de la parte, aunque con las limitaciones derivadas
del interés juridico que asume en el proceso’™.

38. En cualquier caso, la admision de la posibilidad del licenciatario de intervenir en el
procedimiento iniciado por el titular reclamando la indemnizacién de sus propios dafios y
perjuicios derivados de la infraccién no ha de implicar el reconocimiento automatico al
licenciatario del derecho ser indemnizado en todo caso y de manera adicional a la indem-
nizacion solicitada por el titular. Ambos, titular y licenciatario, pueden tener danos inde-
pendientes resultantes de la infraccion, que sean perfectamente compatibles y reclamables
separadamente, pero habrd de acreditarse esta circunstancia y plantear la reclamacién (en
especial, al aplicar los criterios de cilculo de las indemnizaciones reclamadas) de forma que
se eviten duplicidades indemnizatorias, que no serian admisibles'.

(i1) Legitimacion pasiva

39. Estan pasivamente legitimados para ser demandados por la infraccion del diseno
todos aquellos que lleven a cabo un uso del disefo sin autorizacion del titular, es decir
quienes realicen cualquiera de las conductas enumeradas en los arts. 19 RDUE y 45
LDI, objeto de consideracion en el anterior Capitulo IIT ap. 3.

12, Estas formas de intervencién en el procedimiento se encuentran reguladas en el art. 13 LEC.

13. Incluso la STS de 11 de julio de 2000 (sentencia nim. 695/2000 de 11 julio, ECLL:ES:TS:
2000:5712) parece admitir la intervencién de un licenciatario no inscrito.

14. GONZALEZ PILLADO, E., y GRANDE SEARA, P., Comentarios practicos a la LEC, Arts. 13,
14 y 15, quienes indican (pag. 10): «De esta_forma y sin animo exhaustivo podra: defender las pretensiones de su
litisconsorte o las que el mismo formule; realizar tanto actos de alegacion como de prueba con independencia de los
realizados por la parte principal y siempre que tenga oportunidad procesal para ello; podra oponerse a los actos de
disposicién realizados por la parte principal dentro del plazo previsto legalmente; e interponer los recursos que estime
procedentes cuando la parte originaria consienta la resolucion que le perjudicar.

15.  Por ejemplo, declara la existencia de duplicidad de dafios reclamados por titular (regalia hipotética) y
licenciatario (lucro cesante) la SAP Barcelona (Seccidon 15%) ntim. 1722/2022 de 7 diciembre. ECLI:ES:APB:
2022:14316.



X3 \/ § ]
=6 %l

DX

E | derecho exclusivo sobre el disefio ha vivido siempre un poco a la som-

bra de los demas derechos de propiedad industrial. Pese a que los ins-

trumentos de proteccion del disefio son igual de poderosos que los atri-
buidos a esos otros derechos exclusivos, lo cierto es que el éxito del sistema
creado para su proteccion solo puede calificarse como moderado en compa-
racion con el de éstos. Quizas por esta razon, y salvo destacadas excepcio-
nes, no son muchas las obras consagradas en nuestro pais al estudio de esta
figura.

En un momento en el que la normativa sobre la proteccion del disefio ha
experimentado un importante cambio, uno de cuyos declarados propdsitos
es el de facilitar y promover el uso del sistema, esta obra pretende contribuir
al conocimiento de esta figura. En ella se expone de manera breve el régimen
juridico de la proteccion del disefio, a nivel nacional y de la UE, con un analisis
de las normas que lo integran, tanto sustantivas como procesales (incluidos
los cambios resultantes de la Directiva (UE) 2024/2823 y del Reglamento
(UE) 2024/2822, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2024), de las directrices y decisiones de las oficinas de propiedad industrial
y de las sentencias de los tribunales que lo aplican, intentando explicar los
objetivos que persiguen sus disposiciones, su contenido y las razones que
subyacen tras cada una de ellas, y también, cuando es el caso, los problemas
que algunas de ellas todavia plantean.
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