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EXPOSICION DE MOTIVOS

Primera parte: Observaciones generales

| Introduccion

1.1

1.2

El objetivo de la presente Directiva es garantizar una proteccion juridica eficaz de los
disefios industriales en los Estados miembros de la Comunidad y reducir los obstaculos

juridicos que limitan la libre circulacién de los productos de disefio y el establecimiento

de un sistema de competencia efectiva en el mercado interior.

Salvo en el caso del Benelux, donde existe un sistema regional de proteccion de
disefios, la proteccion juridica de los disefios se efectua en la actualidad en ¢l plano
nacional. Por lo tanto, los efectos juridicos de dicha proteccion se liunitan al territorio
del Estado miembro de que se trate o a los paises del Benelux.

Lalimitacion territorial de la proteccion y los distintos planteamientos seguidos en cada
sistema nacional de proteccion hacen necesaria una iniciativa comunitaria para
garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. Es necesario crear la figura del
disefio comunitario mediante un Reglamento, por los motivos expuestos en la
Exposicion de Motivos de la propuesta de Reglamento del Consejo sobre 1a proteccion
juridica del disefio comunitario".

La creacion de un sistema comunitarnio de proteccion de los disenos plantea ¢l
interrogante del trato que ha de darse a los sistemas nacionales o regionales de
proteccion vigentes. Ll sistema de proteccion que creara el Reglamento no puede
reemplazar de la noche a la mafiana los sistemas nacionales ya existentes. Al igual que
ocurre con el planteamiento adoptado para la marca comunitaria, donde las marcas
nacionales coexistiran con la marca comunitaria, sera necesario un periodo transitorio
de coexistencia. Esto es debido a que las autoridades nacionales deben mantener
todavia sus sistemas de registro para garantizar los derechos adquiridos, incluso aunque
el disefio comunitario, tras su entrada en vigor, se convierta en el medio elegido de
proteccion para los disefiadores y sus sucesores en el titulo. Debe mantenerse la
posibilidad de que los titulares de registros nacionales que ya los hayan agotado,
puedan continuar renovandolos hasta el periodo maximo de proteccion previsto por la
legislacion del pais en cuestion. Por ello las autoridades nacionales deben estar en
posicion de mantener los sistemas de registro. Ademas es inevitable que algunas
empresas nacionales que solo cuentan con mercados locales (artesanos, creadores de
trabajos de artes aplicadas, productores de articulos adaptados a la demanda de
mercados locales) deseen todavia agotar la proteccion nacional, aun después de que el
disefio comunitario haya llegado a ser el sistema de proteccion elegido.
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1.4

1.5

Hay que tener también en cuenta que el cambio de un sistema nacional a un sistema
comunitario puede ser un proceso lento para algunos titulares de disefios, que quiza
necesiten un cierto tiempo para acostumbrarse al sistema comunitario. Las empresas
querran poner a prueba las ventajas del nuevo instrumento comunitario durante un
cierto tiempo, antes de abandonar el sistema mas conocido de proteccion nacional. Las
solicitudes nacionales pueden dar lugar a derechos de prioridad en otros Estados dentro
y fuera de la Comunidad, al amparo del Convenio de Paris y del Acuerdo de La Haya,
pueden utilizarse también para adquirir un derecho de prioridad con respecto a un
disefio comunitario registrado.

El presupuesto de la coexistencia de sistemas nacionales y comunitarios es que las leyes
nacionales de proteccion de disefios estan sin embargo armonizadas, al menos en los
aspectos esenciales, para llegar a ser compatibles, en lo que a sus caracteristicas
fundamentales se refiere, entre ellas mismas y con el futuro sistema de proteccion
comunitario. Unas disposiciones contradistorias impedirian que se diesen las
condiciones par la creacion del mercado interior. Si, por ejemplo, un Estado miembro
ofreciera proteccion bajo condiciones menos severas, por un periodo de tiempo mas
largo y con un alcance y contenido mayores que los del Reglamento sobre el disefio
comunitario, los productores buscarian explotar estas diferencias acudiendo
exclusivamente a las (diferentes) protecciones nacionales, poniendo en peligro de esta
manera la existencia del disefio comunitario.

Conforme al principio de subsidiariedad, la armonizacion no ha de abarcar
necesariamente todos los aspectos de las legislaciones nacionales sobre proteccion

- especifica, sino que basta con adaptar los aspectos necesarios para la coexistencia de
-la proteccion especifica nacional y la del disefio comunitario. Entre estos aspectos

figuran la definicion de disefio, los requisitos de la proteccion, incluidas las causas de
exclusion, los actos de divulgaciéon que no menoscaban el caracter singular ni la
novedad, el alcance y la duracién de la proteccion, las causas de denegacion y de
nulidad, la definicién de los derechos que confiere un disefio y de sus limitaciones y la
extincion de los mismos. No hay ninguna causa para rebatir asuntos tales como las
reglas nacionales existentes relativas a los procedimientos oficiales y al examen del
cumplimiento de los requisitos de proteccién.

Base juridica

Entre los objetivos de la propuesta de Directiva con respecto a los disefios industriales
y los productos a los que éstos se incorporan figuran la creacion y el funcionamiento
de un mercado comiin de productos de disefio y, por consiguiente, su libre circulacion,
la competencia efectiva entre estos productos y la debida proteccion de esta forma de
propiedad industrial y comercial.



Por consiguiente, corresponde ala Comunidad la competencia exclusiva para intervenir
al respecto.

Con el fin de alcanzar los objetivos del mercado interior, el articulo 100A del Tratado
CEE faculta a la Comunidad a adoptar las medidas de aproximacion necesarias, a través
de una Directiva por la que se armonicen los rasgos fundamentales de las legislaciones
nacionales sobre proteccion de disefios.



Segunda parte: Comentarios sobre el articulado

Articulo 1:

Este articulo contiene la definicién de disefio y de producto y es idéntico al articulo 3 dela
propuesta de Reglamento, con la salvedad de que no se excluyen los productos
semiconductores. Ello se debe a que en la Directiva® sobre la proteccion juridica de las
topografias de productos semiconductores no se excluye la posibilidad de aplicar lo
dispuesto en 1a misma a través de las legislaciones nacionales sobre disefios. Por lo tanto,
se puede consultar, con esa salvedad, el comentario al respecto en la Exposicion de Motivos
del Reglamento.

Articulo 2:

En este articulo se define el ambito de aplicacion de la Directiva, que se aplicara inicamente
a los diseiios registrados o a las solicitudes de los mismos.

No se incluyen los disefios no registrados. En la mayoria de las legislaciones nacionales
especificas sobre disefios no se contempla esta figura, por lo que no parece justificado
imponer la creacion de un disefio no registrado alli donde no existe.

Articulo 3:
En el apartado (1) se establece expresamente que los Estados miembros deben proteger los
disefios mediante una normativa especifica, no debiendo ampararse inicamente en la ley

sobre derechos de autor para proteger los disefios.

En el apartado (2) se establecen los requisitos de proteccion: que el disefio sea nuevo y que
posea caracter singular.

Articulos 4, 5y 6:

En estos articulos se definen los requisitos de novedad y carécter singular, y corresponden
alos articulos 4, 5, 6 y 8 de la propuesta de Reglamento, relativos a los disefios registrados.
Por lo tanto, puede consultarse el comentario de dichos articulos en la Exposicién de
Motivos del Reglamento.
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Articulos 7y 8:

En los articulos 7 y 8 se establece una limitacion de los disefios que pueden ser objeto de
proteccion, y corresponden a los articulos 9 y 10 de la propuesta de Reglamento. Puede
consultarse el comentario sobre dichos articulos en la Exposicion de Motivos del
Reglamento.

Articulos 9y 10:

En el articulo 9 se define el alcance de la proteccion; corresponde al articulo 11 de la
propuesta de Reglamento. El inicio de la proteccion y 1a duracion de la misma, establecidos
en el articulo 10, corresponden a los previstos en el articulo 13 de la propuesta de
Reglamento. Pueden consultarse los comentarios realizados en la Exposicion de Motivos del
Reglamento.

Articulo 1 ]:

En los apartados (1) y (2) se enumeran los casos en que un diseno puede declararse nulo y
en los que puede denegarse su inscripcion. Esta enumeracion corresponde al articulo 27 de
la propuesta de Reglamento.

A diferencia de lo dispuesto en los apartados (1) y (2), en el apartado (3) se deja libertad a
los legisladores nacionales para determinar el trato que ha de darse a los disefios y
solicitudes cuando la solicitud de disefio se haya depositado antes de que entren en vigor las
disposiciones precisas para el cumplimiento de la presente Directiva.

Articulo_12:
En el apartado (1) se definen los derechos conferidos por un disefio registrado, conforme al
modelo del articulo 21 de la propuesta de Reglamento. Por lo tanto, pueden consultarse los
comentarios sobre dicho articulo en la Exposicion de Motivos del Reglamento.

En el apartado (2) se especifica que los derechos de disefio que nazcan antes de que entren
en vigor las disposiciones precisas para el cumplimiento de la presente Directiva seran
considerados con arreglo a la situacion juridica existente en el momento en que nacio el
derecho.

Articulos 13y 15:

El articulo 13 establece una serie de limitaciones de los derechos que atribuye un diseiio
registrado.El articulo 15 trata la extincion de los derechos. Corresponden a los articulos 22
y 24 de la propucsta de Reglamento. Por lo tanto, pueden consultarsc los comentarios sobre
dichos articulos en la Exposicion de Motivos del Reglamento.
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Articulo 14

Esta disposicion es necesaria para hacer compatibles los derechos nacionales de disefio con
el disefio comunitario. Se hace referencia al comentario sobre el articulo 23 de la propuesta
de Reglamento.

Articulo 16:
Puede darse el caso de que un tercero esté interesado en que se dicte una resolucion de
nulidad tras la expiracion de un disefio o la renuncia al mismo, por ejemplo, si se ha hecho
valer ese diseiio en contra suya y la informacion obtenida con posterioridad demuestra que
el disefio era nulo desde el principio. Esta disposicion corresponde al apartado (2) del
articulo 26 de la propuesta de Reglamento.

Articulos 17y 18:

Con frecuencia, la proteccion de la apariencia de un producto no s 6lo se deriva de las
legislaciones especificas sobre disefio de los Estados miembros, sino también de la
aplicacion de otros instrumentos juridicos, si bien el alcance de la proteccion que éstos
confieren y la frecuencia con que los usuarios hacen uso de los mismos varian notablemente
en cada Estado miembro.

Tradicionalmente, el principal instrumento alternativo empleado ha sido la proteccion al
amparo de la legislacion sobre propiedad intelectual, que se contempla en ¢l articulo 18. Sin
embargo, puede también obtenerse proteccion al amparo de las legislaciones sobre marcas,
patentes, modelos de utilidad y defensa de la competencia.

En un Estado miembro se concede proteccion a los disefios no registrados, que en cierto
modo puede considerarse que sustituye a la proteccion de la propiedad intelectual en dicho
Estado.

Por consiguiente, es preciso establecer en la presente Directiva que lo dispuesto en la misma
no afectara a la aplicacion de otras legislaciones nacionales.

Articulo 18:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 de la propuesta de Reglamento, en el
articulo 18 se establece con caracter obligatorio la acumulacion de la proteccion al amparo
de la legislacion sobre propiedad intelectual y de la legislacion especifica sobre proteccion
de los diseilos. Por lo tanto, debera modificarse la legislacion nacional cuando en ella se
establezca que la proteccion de la propiedad intelectual no puede acumularse, o tan sélo en



determinadas circunstancias, con la proteccién al amparo de la legislacion especifica sobre
proteccion de los disefios.

Sin embargo, y en tanto no se lleve a cabo una ulterior armonizaciéon del requisito de
originalidad, se deja libertad a las legislaciones nacionales para regular las condiciones de
aplicacion de la proteccion de la propiedad intelectual y, en particular, lo relativo al nivel
de originalidad exigido para conceder la proteccion de la propiedad intelectual.

Mas facil resultaria suprimir las disposiciones nacionales por las que se establecen
condiciones especiales para conceder la proteccion de la propiedad intelectual, como el
requisito de "scindibilita" de la legislacion italiana; por lo tanto, en el articulo 18 se sugiere
la supresion de tales disposiciones.

Para evitar que en algunos casos se infrinja el principio de no discriminacion por razén de
la nacionalidad consagrado en el articulo 7 del Tratado CEE, no solo ha de establecerse que
todos los Estados miembros aplicaran el principio de acumulacion de la proteccion
especifica de los disefios y la de la propiedad intelectual, sino que es preciso también
declarar inaplicable a los nacionales de los Estados comunitarios la excepcion al principio
de trato nacional prevista en el apartado 7 del articulo 2 del Convenio de Berna para la
proteccion de obras artisticas y literarias. Este importante principio se consagra en el
apartado (2) del articulo 18. ‘



Propuesta de
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEQ Y DEL CONSEJO

relativa a la proteccién juridica de los diseios

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, su articulo 100 A,

Vista la propuesta de la Comision®”,

4}

Visto el dictamen del Comité Econémico y Social'”,

(1)

(2)

(3)

(4)

Considerando que entre los objetivos de la Comunidad establecidos en el Tratado figura
la creacion de una union cada vez mas estrecha entre los pueblos europeos, el fomento
de refaciones cada vez mas estrechas entre los Estados que integran la Comunidad y el
aseguramiento del progreso econdémico y social de los paises comumtarios mediante
una accion comin para eliminar las barreras que dividen Europa; que, a tal fin, se
contempla en el Tratado la creacion de un mercado interior y la supresion de los
obstaculos para la libre circulacion de mercancias y el establecimiento de un régimen
que garantice que la competencia no sera falseada en el mercado comin; que la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre la proteccion juridica
de los disefios industriales contribuiria a lograr dichos objetivos;

Considerando que, en la actualidad, los disefios no se encuentran protegidos en todos
los Estados miembros por una normativa especifica y que, en los que existe dicha
normativa, la proteccion presenta caracteristicas diversas,

Considerando que dichas diferencias entre la proteccion juridica de los disefios en las
distintas legislaciones de los Estados miembros repercuten de forma directa y negativa
en la creacion y funcionamiento del mercado interior por lo que respecta a las
mercancias que incorporan disefios; que tales diferencias falsearan la competencia
dentro del mercado interior;

Considerando que, por consiguiente, es preciso crear una normativa especifica sobre
diseiios en todos los Estados miembros, asi como aproximar sus legislaciones sobre
proteccion de los disefios con vistas al futuro funcionamiento del mercado interior,



(5)

(6)

(7)

(®)

(%)

(10)

Considerando que, para ello, es importante tener presentes las soluctones y ventajas
que el sistema de diseiios comunitarios ofrecera a las empresas que deseen adquirir
derechos sobre disefios;

Considerando que no es necesario emprender la aproximacion completa de las
legislaciones sobre disefio de los Estados miembros, y que bastara con que
armonicen las disposiciones legales nacionales que afecten directamente al
funcionamiento del mercado interior; que los Estados miembros no pueden lograr
por si solos los objetivos de dicha aproximacion limitada;

Considerando que, en consecuencia, ha de dejarse libertad a los Estados miembros
para elaborar las normas procesales por las que se regiran el registro y la nulidad de
los derechos de disefio y las normas por las que se regiran los efectos de dicha
nulidad,

Considerando que en la presente Directiva no se excluye la posibilidad de aplicar a
los disefios las legislaciones de los Estados miembros sobre aspectos distintos de la
proteccion especifica adquirida mediante el registro, como son la legislacion relativa
a los derechos de disefio no registrado, marcas, patentes y modelos de utilidad,
competencia desleal y responsabilidad civil;

Considerando que para lograr plenamente los objetivos del mercado interior en el
ambito del disefio, sera preciso armonizar también las disposiciones legales de los
Estados miembros sobre propiedad intelectual y, en concreto, las relativas al criterio
de originalidad; que, hasta que se lleve a cabo dicha armonizacién, es preciso
establecer con caracter de principio la acumulacion de la proteccion al amparo de la
legislacion sobre proteccion especifica de los disefios registrados y al amparo de la
normativa sobre propiedad intelectual, mientras que los Estados miembros son libres
de determinar el alcance de la proteccion de la propiedad intelectual y las
condiciones en que se concede dicha proteccion; que, ello no obstante, ha de
desaparecer de las relaciones entre los Estados miembros el requisito de que sélo se
concede proteccion al amparo de la legislacion sobre propiedad intelectual cuando
en el pais de origen del disefio se observe el principio de reciprocidad, pues se trata
de un requisito contrario al principio de no discriminacion;

Considerando que, para lograr los objetivos del mercado interior, las condiciones de
obtencion de un disefio registrado no solo han de ser idénticas en todos los Estados
miembros, sino también iguales a las necesarias para obtener un disefio comunitario
registrado; que, a tal fin, ha de elaborarse una definicion unitaria del concepto de
disefio y de los requisitos de novedad y caracter singular que ha de cumplir el disefio
registrado;



(thH

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(7

(18)

Considerando que no ha de excluirse la posibilidad de que los productos
semiconductores se consideren productos cuya apariencia puede ser objeto de
disefio, ya que los Estados miembros pueden incorporar a sus legislaciones sobre
diseiios las disposiciones de la Directiva 87/54/CEE del Consejo de 16 de diciembre
de 1986 relativa a la proteccion juridica de las topografias de productos
semiconductores'®,

Considerando que, con el fin de facilitar la libre circulacion de mercancias, es
preciso garantizar que los derechos de disefio registrado contieran a su titular la
misma proteccion en todos los Estados miembros y que dicha proteccion seaidéntica
a la concedida por el disefio comunitario registrado;

Considerando que, conforme alanormativa aplicable al disefio comunitario, no debe
impedirse la interoperabilidad de productos de distintas marcas, como ocurriria si se
incluyera el diseno de ajustes mecanicos en la definicion de disefio;

Considerando, sin embargo, que los ajustes mecanicos de los productos modulares
pueden constituir un elemento importante de la novedad de estos ultimos y un factor
fundamental de su comercializacion, por lo que convendria que fueran objeto de
proteccion;

Considerando que, con vistas al funcionamiento del mercado interior, es esencial
uniformar el plazo de la proteccion conferida por los derechos de disefio registrado
en consonancia con la solucion adoptada para el disefio comunitario registrado;

Considerando que la proteccion juridica del disefio en determinadas circunstancias
podria favorecer la creacion de monopolios en productos genéricos y mercados
cautivos, vinculando indebidamente a los consumidores con una marca determinada
de un producto, de modo que se hace necesaria la introduccion de una disposicion
con vistas a posibilitar la reproduccion con fines de reparacion de los disefios
aplicados a piezas de un producto complejo bajo condiciones especificas;

Considerando que las disposiciones de la presente Directiva no constituyen
obstaculo a la aplicacion de las normas de competencia con arreglo a los
articulos 85 y 86 del Tratado;

Considerando que han de enumerarse de forma exhaustiva las causas de denegacién
del registro en los Estados miembros en los que se realiza un examen del fondo de
la solicitud previo a su registro, asi como las causas de nulidad de los disefios
registrados en todos los Estados miembros;
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Articulo 1

A los efectos de la presente Directiva:

a)

b)

por "diseiio" se entendera la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto,
que se derive de las especiales caracteristicas de linea, configuracion, color, forma o
material del producto en si o de su ornamentacion;

por "producto” se entendera todo articulo industrial o artesanal, incluidas las piezas
destinadas a su montaje en un articulo complejo, los juegos o conjuntos de articulos,
embalajes, estructuras, simbolos graficos y caracteres tipograficos, con exclusion de los
"programas informaticos".

Articulo 2

La presente Directiva sera de aplicacion:

a)

b)
c)

d)

(n

(D

a los disefios registrados ante los organos centrales de propiedad industrial de los
Estados miembros;

a los disefios registrados en la Oficina de Disefios del Benelux;

a los disefios registrados en virtud de convenios internacionales que tengan efectos en
un Estado miembro;

a las solicitudes de los disefios a que se refieren las letras a) a c).

Articulo 3

Los Estados miembros podran proteger los disefios, tras su registro, mediante la
atribucion de derechos exclusivos a los mismos de conformidad con lo dispuesto en la
presente Directiva.

Un disefio quedara protegido mediante un derecho de disefio cuando sea nuevo y posea
caracter singular.

Se considerara que el disefio de un producto que forma parte de un producto complejo
es nuevo y posee caracter singular si el disefio aplicado a la pieza como tal reane los
requisitos de novedad y caracter singular.

Articulo 4

Se considerara que un diseflo es nuevo cuando no se haya hecho publico ningun otro
idéntico antes de la fecha de depdsito de la solicitud de registro o de la fecha prioritaria,
si se aduce prioridad. Se entendera que dos disefios son idénticos cuando sus
caracteristicas especificas difieran tan sélo en detalles menores.
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(2)

()

(2)

(3)

()

(2)

Se considerara que un disefio se ha hecho publico cuando haya sido publicado con
posterioridad a su registro, o expuesto de cualquier otra forma, comercializado o
divulgado. No obstante, no se considerara que el disefio se ha hecho pablico cuando
anicamente haya sido divulgado a un tercero en condiciones tacitas o expresas de
confidencialidad.

Articulo 5

Se considerara que un disefio posee caracter singular cuando la impresion general que
produzca en los usuarios informados difiera notablemente de la impresion general
producida por cualquier otro disefio de los contemplados en el apartado 2.

A los efectos del apartado 1, s6lo se tomaran en consideracion los disefios:

a) comercializados en la fecha de deposito de la solicitud de registro o en la fecha
prioritaria, si se aduce prioritdad, en un mercado de la Comunidad o de cualquier otro
lugar, o

b) publicados tras su registro como disefios comunitarios registrados o como derecho
a un disefio en un Estado miembro, siempre que la proteccion no haya expirado en
la fecha de deposito de la solicitud de registro o en la fecha prioritaria, si se aduce
prioridad.

Para determinar si un disefio posee o no caracter singular, se atribuira, como norma,
mayor importancia a las caracteristicas comunes que a las diferencias, y se tomara en
consideracion la libertad del autor a la hora de crearlo.

Articulo 6

No se considerara que se ha divulgado un disefio a los efectos de los articulos 4y §
cuando el disefio para el que se solicite proteccion como diseiio registrado en un Estado
miembro haya sido hecho publico por su autor, su sucesor legitimo o un tercero
conforme a informacion facilitada por el autor o su sucesor legitimo o de resultas de
una accion de cualquiera de ellos, o como consecuencia de un acto abusivo con respecto
al autor o a su sucesor legitimo, durante los doce meses anteriores a la fecha de depésito
de la solicitud o, si se aduce prioridad, a 1a fecha prioritaria.

Lo dispuesto en el apartado 1 no sera de aplicacion cuando el disefio objeto de
divulgacion abusiva haya dado lugar a un disefio comunitario registrado o a un derecho
sobre un disefio registrado en un Estado miembro.



Articulo 7

(1) No podra reconocerse un derecho de disefio a un disefio cuando la realizacion de su
funcion técnica no deje libertad alguna con respecto a las caracteristicas arbitrarias de
su apariencia.

(2) No podrareconocerse un derecho de disefio a un disefio cuando su formay dimensiones
exactas hayan de ser reproducidas necesariamente para que el producto al que se hava
incorporado o aplicado el disefio pueda montarse mecanicamente o conectarse con otro
producto.

(3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, se reconocera un derecho de diseiio, en
las condiciones establecidas en los articulos 4 y 5, a un disefio que permita el montaje
o la conexi6n multiple o simultanea e ilimitada de productos idénticos 0 mutuamente
intercambiables dentro de un sistema modular.

Articulo 8

No podra reconocerse un derecho de diseiio a un disefio cuando su explotacion o publicacion
sean contrarias al orden publico o a los principios aceptados de moralidad.

Articulo 9

(1) La proteccion conferida por el disefio se extendera a cualesquiera otros que produzcan,
entre los usuarios informados, una impresion general sustancialmente similar.

(2) Para decidir sobre el alcance de la proteccion, se dara en principio mayor importancia
a los rasgos comunes que a las diferencias y se tomara en consideracion el grado de
libertad del autor a la hora de crear el disefio.

Articulo 10

‘I'ras su registro, todo disefio que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 del

articulo 3 quedara protegido durante un periodo de cinco afios desde la fecha de depésito de

la solicitud. El plazo de proteccion podra renovarse por periodos de cinco afios hasta un
maximo de 25 afios desde la fecha de deposito.

Articulo 11

(1) Sélo se denegara la inscripcion de un disefio en el registro, o se anulara la inscripcion
ya realizada:
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(2)

3)

(1)

(2)

(1

a) si no cumple los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 3, 0

b) si no puede concederse proteccion a sus caracteristicas técnicas o de interconexion
especificas, con arreglo a los apartados 1 o 2 del articulo 7, 0

¢) si su explotacion o publicacion es contraria al orden piblico o a principios aceptados
de moralidad, o

d) si quien solicita el registro o el titular del disefio carecen de legitimacion conforme
a la legislacion del Estado miembro de que se trate.

El disefio podra asimismo declararse nulo cuando un disefio rival hecho publico
después de la fecha de depésito de la solicitud o, si se aduce prioridad, después de la
fecha prioritaria, sea objeto de proteccion desde una fecha anterior a la mencionada en
virtud de un disefio comunitario registrado o de un derecho de disefio en el Estado
miembro de que se trate, 0 de una solicitud de dicho derecho.

Los Estados miembros podran disponer que no se apliquen los apartados precedentes,
estableciendo que las causas de denegacion del registro o de nulidad vigentes en dicho
Estado antes de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones precisas para el
cumplimiento de la presente Directiva se extiendan a los disefios para los que se haya
presentado solicitud antes de dicha fecha.

Articulo 12

Tras la inscripcion en el registro, el disefio conferira a su titular el derecho exclusivo
a utilizarlo y a impedir a terceros la utilizacion sin su consentimiento de cualquier
disefio comprendido en su mismo ambito de proteccion. La utilizacion mencionada
comprende, en concreto, la fabricacion, comercializacion o uso de un producto al que
se haya incorporado o aplicado el disefio, asi como la importacién, exportacion o
almacenamiento de dichos productos para los mismos fines.

Si, con arreglo a la legislacion de un Estado miembro, los actos enumerados en el
apartado |1 no estaban prohibidos antes de la entrada en vigor de las disposiciones
precisas para el cumplimiento de la presente Directiva, los derechos dimanantes del
disefio no podran invocarse para impedir que continien realizandose tales actos.

Articulo 13

Tras la inscripcion en el registro, los derechos dimanantes del disefio no se extenderan:

a) a los actos realizados en privado con fines no lucrativos,

b) a los actos realizados con fines experimentales,

¢) alos actos de reproduccion realizados como referencia o con fines docentes, siempre
que dichos actos sean compatibles con los usos comerciales, no menoscaben la
explotacion normal del disefio y se mencione la fuente.

15



(2) Tras la inscripcion en el registro, los derechos dimanantes del disefio tampoco se
extenderan:

a) al equipamiento de buques y aeronaves matriculados en otro pais cuando sean
introducidos temporalmente en el territorio del Estado miembro de que se trate;

b) a la importacion en el Estado miembro de que se trate de piezas de repuesto y
accesorios destinados a la reparacion de tales vehiculos;

¢) a la ejecucion de las labores de reparacion de dichos vehiculos.

Articulo 14

Los derechos conferidos por un disefio comunitario registrado no se ejerceran contra terceros
que, tres afios después de la primera comercializacion del producto al que se haya
incorporado o aplicado un disefio, haga uso de ese disefio a los efectos del articulo 12,
siempre que

a) el producto al que se haya incorporado o aplicado un disefio forme parte de un producto
complejo de cuya apariencia dependa el disefio protegido,

b) el proposito de ese uso sea permitir la reparacion del producto complejo con el fin de
restaurar su apariencia original, y

c) el publico no sea inducido a error en cuanto al origen del producto utilizado para la
reparacion.

Articulo 15
‘I'ras la inscripcion en el registro, los derechos dimanantes del diseiio no se extenderan a los
actos relativos a los productos comprendidos en el ambito de aplicacion del disefio a los que
se haya incorporado o aplicado el disefio, que el titular del disefio o un tercero con su
consentimiento haya comercializado en la Comunidad.

Articulo 16

Los disefios podran declararse nulos aun después de su caducidad o de la renuncia a los
mismos.

Articulo 17
Lo dispuesto en la presente Directiva se entendera sin perjuicio de cualesquiera
disposiciones legales vigentes en la Comunidad o en los Estados miembros relativas a

derechos sobre disefios no registrados, marcas, patentes y modelos de utilidad,
responsabilidad civil y defensa de la competencia.
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(2)

(1)

(2)

Articulo 18

Hasta una ulterior armonizacion de las legislaciones sobre propiedad intelectual de los
Estados miembros, los disefios protegidos por un disefio registrado en un Estado
miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva
podran acogerse asimismo a la proteccion de las normas sobre propiedad intelectual de
dicho Estado a partir de la fecha en que el disefio hubiere sido creado o fijado sobre
cualquier soporte, con independencia del nimero de productos a los que se vaya a
incorporar o aplicar y con independencia de si el disefio puede disociarse de dichos
productos. Los Listados miembros determinaran cuando y en qué condiciones, incluido
el grado de oniginalidad exigido, se concedera dicha protecciéon

En tanto no se efectue una ulterior armonizacion de la legislacion de propiedad
intelectual de los Estados miembros, todos ellos concederan a los disenos registrados
en el Estado miembro de que se trate, o respecto al mismo, y que cumplan los requisitos
de su legislacion nacional sobre propiedad intelectual la proteccion derivada de dicha
legislacion, aun cuando el disefio no cumpla en otro Estado miembro del que sea
originario los requisitos previstos para obtener la proteccion de las leyes sobre
propiedad intelectual de dicho Estado.

Articulo 19

Los Estados miembros adoptaran las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva, a mas tardar el
31 de octubre de 1996.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstan haran referencia a
la presente Directiva o iran acompaiadas de dicha referencia en su publicacion oficial.

Los Estados miembros estableceran las modalidades de la mencionada referencia.

Los Estados miembros comunicaran a la Comision el texto de las disposiciones de
Derecho interno adoptadas en el ambito regulado por la presente Directiva.

Articulo 20

Los destinatarios de la presente Directiva seran los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Con»sejq
El Presidente El Presidente
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FICHA DE FINANCIACION

Denominacion

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
Estados miembros sobre la proteccion juridica de los disefios.

Descripcion
Su objetivo es armonizar determinados aspectos de las legislaciones nacionales sobre
proteccion de los disefios con lo dispuesto en la Propuesta de Reglamento del (‘onsejo

relativo al disefio comunitario.

No tendra ninguna repercusion financiera en el presupuesto de la Comunidad.



REPERCUSION DE LA PROPUESTA EN EI. SECTOR
(con especial referencia a las PYME)

Por qué es necesania una norma comunitaria?

I’ara armonizar determinados aspectos de las legislaciones de los Estados miembros con
el sistema de disefios comunitarios propuesto en el proyecto de Reglamento sobre
proteccion del disefio industrial.

¢Qué sectores resultaran afectados por la propuesta?

(a) Resultaran afectadas las empresas de fabricacion cuyos productos tienen una
apariencia que incorpora caracteristicas de disefio con valor comercial. Como
algunas de ellas preferiran continuar con la proteccion obtenida en virtud de
las legislaciones nacionales vigentes, éstas se adaptaran al nuevo sistema
comunitario.

(b) Probablemente se muestren interesadas empresas de todos los tamanos, pero
es posible que prefieran la via nacional las empresas que no necesiten
proteccion en toda la Comunidad, es decir, mas PYME que multinacionales.

(c) No hay razon para suponer que unas zonas geograficas resulten mas
afectadas que otras.

<Qué medidas deberin adoptar las empresas para atenerse a la propuesta?

No es preciso adoptar medidas concretas. Las empresas de algunos Lstados miembros
se encontraran con que, como consecuencia de la armonizacion, se han modificado en
ciertos aspectos los criterios que ha de cumplir un diseno para obtener proteccion
nacional. l.as empresas podran seguir acumulando la proteccion de sus disenos al
amparo de las distintas legislaciones sobre propiedad intelectual de cada Estado
miembro. ‘ '

Porotro lado, diversas organizaciones han declarado, en representacion de los pequefios
y medianos fabricantes de piezas de repuesto para automoviles, que, pese a las
intenciones de la Comision, la interpretacion de los criterios de singularidad y novedad
que realicen la Oficinay, en 4ltimo término, el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, puede reducir el umbral de proteccion por debajo del nivel previsto. Dichas
organizaciones consideran que, si asi ocurriera, podrian quedar comprendidos en el
ambito de proteccion numerosos productos con un diseno muy funcional, escaso o
ningun caracter estético y forma en gran medida condicionada. |

19



<Qué consecuencias econdémicas pediia tener la prepuesta?
(a) Con respecto al empleo

La armonizacion de las legislaciones sobre disefios en la Comunidad debe fomentar las
actividades de innovacion y comercializacion por parte de los autores de disefios, lo que
podria repercutir de forma positiva en el empleo, sobre todo en las pequenas empresas.

Se trata de derechos que han de ser respetados por terceros, como son los fabricantes
de productos competidores y quienes comercializan productos de otros fabricantes con
un diseiio protegido. Sin embargo, la propuesta contiene medidas cuya finalidad es
evitar una carga excesiva sobre las PYME que comercializan piezas de repuesto de
productos complejos, como los vehiculos de motor.

(b) Con respecto a las inversiones y a la creacion de nuevas empresas

La proteccion armonizada de los disefios en la Comunidad reforzara la confianza de las
empresas en sus posibilidades de cubrir costes, con lo que fomentara la inversion.
Resulta dificil evaluar con precision la repercusion de la propuesta sobre las grandes
empresas fabriles, paralas cuales el disefio representa a veces tan solo una caracteristica
mas de los productos; a pesar de ello, el sector ha subrayado la importancia que
atribuye a la proteccion de los diseiios en la Comunidad. Por otra parte, se espera que
se produzca un estimulo de la creacion de empresas pequeifias, para las que el disefio del
producto reviste mayor importancia. En cuanto a las empresas que comercializan
productos con disefios protegidos, se incluyen normas que limitan en cierta medida el
egjercicio de los derechos de disefio contra las empresas dedicadas al mercado de las
piezas de repuesto, como por ejemplo los proveedores, talleres y aseguradores en el
mercado de los vehiculos de motor. Por tanto, estas disposiciones ofrecen proteccion
para fomentar la creacion de este tipo de empresas y permiten al mismo tiempo que
exista cierta competencia de los fabricantes independientes.

(c) Con respecto a la posicion competitiva de las empresas

Por definicion, los disefios que pueden obtener proteccion no agotan las posibilidades
de otros disefiadores con respecto a una gama de productos determinada, y la mayor
competitividad derivada de esta libertad debe beneficiar a las empresas de todos los
tamanos, sin representar una amenaza seria ni siquiera para las mas pequenias. Ademas,
se reforzara la competencia en sectores en los que los diseiios no obtendran proteccion,
por ejemplo, porque la funcion técnica del producto suprima la libertad de su diseiio,
o cuando éste resulte limitado por la necesidad de conectar el producto con otro.
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Contiene la propuesta medidas que tengan presente la situacion especial de las PYME?

Aunque las medidas que contiene la propuesta no se dirigen de forma especifica a las
pequeiias y medianas empresas, resultaran mas beneficiosas para éstas que para las
grandes, puesto que la ventaja que suponen la simplificacion y los menores costes para
obtener una proteccion armonizada en toda la Comunidad reviste mayor importancia
para las PYME. Hoy en dia, muchos de los disefiadores mas innovadores y originales
tienden a concentrarse en algunas de las PYME de menores dimensiones.

En la propuesta se armonizan los derechos exclusivos de los autores de los disefios vy
de sus sucesores legitimos, derechos que han de ser respetados por los competidores.
En cuanto a las PYME dedicadas al comercio de productos con diseifios protegidos, no
parece razonable que una legislacion sobre propiedad industrial contenga exenciones
para sectores determinados. Sin embargo, y por los motivos ya expuestos, los
comerciantes y fabricantes de piezas de repuesto pueden acogerse a determinadas
disposiciones para oponerse al ejercicio de estos derechos en relacion con dichas piezas.

Consultas

l.a Comision publicé el Libro Verde sobre la proteccion del diseno industrial
(IW/F/5131/91), que se distribuyé a miles de lectores. En vista del gran numero de
observaciones presentadas por las principales organizaciones del sector, se invito a los
interesados a participar en una audiencia que se celebro en Bruselas los dias 25 y 26 de
febrero de 1992, En general, se ha observado una respuesta muy positiva y, pese a que
han de debatirse todavia muchos pormenores, tan s6lo quedan algunos puntos dificiles
por resolver, relacionados fundamentalmente con los criterios para conceder la
proteccion y los tipos de disefios que han de quedar excluidos de la misma.

Algunos circulos han manifestado también preocupacion por el hecho de que la
existencia de derechos de disefio conduzca al monopolio de la fabricacién de
determinados productos funcionales, dada la falta de distincion entre los disefios
estéticos y los funcionales. No obstante, la experiencia demuestra que se trata de una
diferenciacion en gran medida arbitraria y que ha de encontrarse el modo de proteger
los disenos funcionales. La Directiva sobre disefios vincula la proteccion a que el
producto tenga una apariencia singular, por lo que no se justifica la preocupacion
expresada al respeclo.

Otros sectores han manifestado que seria beneficioso para el mercado de piezas de
repuesto si se denegara la proteccion de cualquier disefio que esté completamente
limitado por la necesidad de que el producto que lo incorpora pueda conectarse
mecanicamente con otro producto; la propuesta incluye disposiciones al respecto. Esta
preocupacion ha surgido fundamentalmente en los sectores de los vehiculos de motor
y los ordenadores, en los que los productores independientes de piezas de repuesto se

21



oponen a la posicion monopolistica de los fabricantes de piezas originales. ACEA®",
que representa a los fabricantes originales de vehiculos de motor, afirma que éstos
merecen y necesitan proteccion para los disefios de determinadas piezas de tales
vehiculos, con el fin de cubrir sus costes de disefio, por lo que consideran que ya han
hecho una concesion suficiente al aceptar las normas sobre la imposibilidad de proteger
un diseiio que venga dictado por la necesidad de conectarlo mecanicamente con otro
producto. Por otro lado, EAPA™, CLEDIPA'", AIRC" y CLEPA", que representan a
los fabricantes de componentes y piezas de repuesto, continuan oponiéndose
firmemente a la proteccion tanto de los diseiios que han de conectarse mecanicamente
como de aquellos que han de ajustarse visualmente, es decir, las demas partes de un
producto complejo como un vehiculo de motor. Se han sugerido diversas soluciones,
como una excepcion a la proteccion en ei caso de los disefios que han de adaptarse
visualmente a otros ("must-match"), o una norma sobre concesion de licencias, pues
afirman que no se oponen al pago de derechos, sino a que se les prohiba fabricar y
comerciar con piezas de repuesto. Los representantes del sector de seguros y los
consumidores consideran también que la proteccion de los disefios de dichas piezas
clevara los costes de las reparaciones y las primas de los seguros.

)
(2)

(%)

)
(5)

ACEA: Association des Constructeurs Européens d'Automobiles.

EAPA: Furopean Automotive Panel Association.

CLEDIPA: Comité de Liaison Européen de la Distribution Indépendante de
Piéces de rechange et Equipements pour Automobiles.

AIRC: Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie.

CLEPA: Comité de Liaison de la Construction d'Equipements et de Piéces
d'Automobiles.
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