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la organizacion de redes a todos los niveles; insta.a que
se utilice al maximo la tecnologia moderna y a que este
uso sea imaginativo. Puesto que las soluciones no son

Hecho en Bruselas, el 22 de febrero de 1995.

Dictamen sobre:

faciles ni tienen un plazo corto, el Comité insta a que se -
comprometan recursos adecuados a largo plazo para
esta cuestion.

El Presidente
del Comité Econémico y Social

Carlos FERRER

— la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Disefio
Comunitario, y

— la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la proteccion
juridica de los disefios

(95/C 110/05)

El 30 de mayo de 1994, de conformidad con el parrafo segundo del articulo 23 del Reglamento
Interno, el Comité Econdémico y Social decidi6 elaborar un dictamen sobre las propuestas
mencionadas arriba.

La Seccién de Industria, Comercio, Artesania y Servicios, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobo su dictamen el 3 de febrero de 1995 (Ponente: Sr. Pardon).

En su 323° Pleno celebrado los dias 22 y 23 de febrero de 1995 (sesion del 22 de febrero de
1995), el Comité Econémico y Social ha aprobado por mayoria y 3 abstenciones el siguiente

dictamen.
1. Introduccién

Ante el anuncio de que el Parlamento emitiria un
dictamen sobre el tema antes de su disolucién, el Comité,
queriendo elaborar un dictamen con anterioridad, sefialo
en su primer dictamen(!) que era necesario emitir
inmediatamente un primer dictamen parcial pero defini-
tivo en el que se abordarian tan sélo las cuestiones
particularmente importantes y controvertidas.

El Comité examiné las siguientes disposiciones de la
propuesta de Reglamento:

— articulo 5: novedad del disefio

(1) DO n° C 388 de 31. 12. 1994.

— articulo 6: caracter singular del disefio
— articulo 23: la «clausula de reparacion ».

El dictamen se aprobé en el 317° Pleno del Comité
(reunién del 6 de julio de 1994).

El dictamen adicional tendra por objeto las demas
cuestiones planteadas por las propuestas de la Comisién.

2. Observaciones generales

2.1. La Comisiéon presenta dos documentos: una
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre el Disefio Comunitario (doc. COM(93)
342 final de 3 de diciembre de 1993) y una propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
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a la proteccién juridica de los disefios (doc. COM(93)
344 final de 3 de diciembre de 1993).

3. Reglamento sobre el disefio comunitario

3.1.  La propuesta de Reglamento persigue, con res-
pecto a los disefios industriales y a los productos que los
incorporan, el objetivo de garantizar su libre circulacién,
la libre competencia entre los mismos y la proteccién
necesaria deeste tipo de propiedad industrial y comercial.

3.2.  Los disefios son caracteristicas de la apariencia
de un producto que pueden percibirse con los sentidos.
Aqui no se toman en consideracion criterios estéticos.

3.3.  En particular, el disefio de los productos ha
adquirido una importancia considerable en la tltima
década. En muchas ocasiones, los consumidores se
inclinan por un producto no sélo por su funcion, sino
también —y cada vez méas— por su disefio.

34. Con la propuesta de Reglamento se pretende
crear un Gnico derecho valido en toda la Comunidad,
en coexistencia con los distintos sistemas nacionales de
proteccion de aplicacion exclusivamente territorial, que
obligan a los usuarios a realizar miultiples registros,
abonardistintastasas en los diferentes Estados miembros
y conocer las distintas legislaciones existentes en cada
uno de ellos.

3.5. Lacalidad de sus disefios es una importante baza
de las empresas comunitarias frente a la competencia de
terceros paises en los que, con frecuencia, es menor el
coste de la mano de obra.

No obstante, con frecuencia resulta muy facil copiar un
disefio, y en muchas ocasiones no se necesita ningtin
conocimiento especial para copiarlo. Por ello, la pro-
puesta de Reglamento quiere atender la exigencia de los
operadores econémicos de crear una normativa que les
garantice un grado minimo de proteccidén frente a las
actividades que suponen casos de apropiacién indebida.

Segun la Comisién, un Reglamento es el anico instru-
mento juridico capaz de alcanzar el citado objetivo.

Para el sistema comunitario de proteccién de disefios se
han previsto dos elementos: por un lado, la proteccion
derivada del registro y, por otro, una protecciéon automa-
tica conferida cuando el disefio se hace publico.

3.6. Los requisitos basicos de la proteccion son que
el disefio sea nuevo y que posea un caracter singular, lo
que significa que, a los ojos de los usuarios, resulte
diferente de otros disefios que se encuentren en el
mercado.

El disefio comunitario no registrado tiene por objeto
proteger al titular del mismo contra las reproducciones,
mientras que la finalidad del disefio comunitario regis-
trado es conferirle un derecho exclusivo de utilizacion
del disefio.

3.7.  La duracién prevista de la proteccién es de tres
afios en el caso del disefio comunitario no registrado y
de cinco afios en el caso del disefio registrado, con la
posibilidad de prorrogarlo hasta un periodo maximo de
25 afios.

3.8.  El proyecto de Reglamento de la Comisién ha
aportado una excepcién a esta duracidén de proteccién
de 25 afios, para que sea de tres afios en lo relativo a
las piezas de recambio utilizadas para reparaciones.
Ademas, en el caso de productos complejos, caros y de
larga vida, como los vehiculos de motor, donde la
proteccion del disefio de las piezas que forman el
producto complejo podria dar lugar a un mercado de
piezas completamente cerrado, se ha introducido una
clausula sobre reparaciones, en virtud de la cual se
permite la reproducciéon de los disefios para fabricar
piezas de repuesto cuando hayan transcurrido tres afios
desde la primera comercializaciéon del producto al que
se haya aplicado el disefio. De este modo, se ofrece al
fabricante la posibilidad de amortizar los costes de
desarrollo del disefio mediante la atribucién de un
derecho exclusivo durante tres afios.

4. Directiva sobre la proteccién juridica de los disefios

4.1.  Elsistema de proteccion comunitario que creara
el Reglamento no puede sustituir de la noche a la
mafiana los sistemas nacionales ya existentes. Sera
necesario un periodo transitorio de coexistencia. Incluso
aunque el disefio comunitario entre en vigor convirtién-
dose en el medio de proteccion preferido de los disefiado-
res y sus sucesoresen el titulo, las autoridades nacionales
deberan mantener su sistema de registro para garantizar
los derechos adquiridos. Los registros efectuados por
titulares de derechos nacionales se deben poder renovar
hasta el periodo de proteccién maximo previsto por la
legislacion del pais considerado.

'Ademas, aunque el disefio comunitario se haya conver-

tido en el sistema de proteccion preferido, es inevitable
que algunas empresas nacionales que trabajan unica-
mente en mercados locales todavia quieran beneficiarse
de la proteccién nacional.

Por dltimo, el paso de una solucién centrada en el
mercado nacional a una solucién centrada en el mercado
comunitario podria ser una operacién de larga duracién
para ciertos titulares de derechos sobre disefios que
podrian necesitar algan tlempo para acostumbrarse al
sistema comunitario.

4.2. La propuesta de Directiva tiende a reducir los
obstaculos juridicos que limitan la libre circulacién de
los productos de disefio y el establecimiento de un
sistema de competencia sin falseamientos en el mercado
interior.

4.3.  Lapropuesta de Directiva constituye un comple-
mento indispensable del Reglamento sobre el disefio
comunitario.
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4.4,  De conformidad con el principio de subsidiarie-
dad, la armonizacién no abarca todos los aspectos
de las legislaciones sobre proteccion especifica. Se
armonizan mas bien los aspectos necesarios para la
coexistencia de la proteccion especifica nacional y la del
disefio comunitario.

Entre estos aspectos figuran la definiciéon de disefio, los
requisitos de la proteccion, incluidas las causas de
exclusion, los actos de divulgacién que no menoscaban
el caracter singular nila novedad, el alcance y la duracién
de la proteccién, las causas de denegacion y nulidad, la
definiciéon de los derechos que confieren-un disefio y de
sus limitaciones y la extinci6n de los mismos.

5. Analisis de la propuesta de Reglamento

S.1.. Articulo 1

La expresién «disefios» no parece ser igual en las
diferentes lenguas. Convendria realizar una revisién
lingiiistica detenida, especialmente para que la definicion
que aparece en la letra a) del articulo 3 sea mas clara y
tenga mayor eficacia.

§5.2. Articulo 2

Conviene sefalar la relacion que hay entre este articulo y
el Reglamento n° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre
de 1993(1), por el que se instituye la Oficina de
armonizacién del mercado interior de las marcas, disefios
_ y modelos.

5.3. Articulo 3

Las definiciones parecen largas, aun cuando en la
exposicién de motivos se indica que las enumeraciones
son meramente ejemplificativas y no son exhaustivas.

Podria completarse la definicién de la letra a) del
articulo 3 del modo siguiente: «La apariencia de la
totalidad o de una parte de un producto que se derive
sobre todo de las caracteristicas especiales de linea,
configuracién, color, forma, efectos o material del
producto en si o de su ornamentacién ».

Los « programas informaticos» y los « productos semi-
conductores » deben excluirse explicitamente del ambito
de aplicacién del Reglamento.

5.4. Articulo 4

Conviene verificar si las condiciones generales estableci-
das en el articulo 4 son compatibles con el articulo 25
del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con ‘el comercio,
incluido el comercio de mercancias con usurpacion de
marca. :

El Comité aprueba el apartado segundo del articulo 4
en cuanto a su contenido, pero desearia que tuviese una
formulacion mas adecuada, de modo que se resaltase
mejor la denegacién de la proteccién-a los elementos

(1) DO n° L 11 de 14. 1. 1994, pp. 1-36.

componentes de un producto complejo que no reunieran
en si mismos los requisitos de novedad o caracter
singular. :

En el texto propuesto, cabria sustituir el término
«articulo complejo» por «producto complejo» y susti-
tuir el final de la frase «siempre y cuando ... singular»
por «si forma parte de las condiciones de novedad o de
caracter singular del producto complejo ».

5.5. Articulo 7

La «fecha» en la que un disefio se hizo pablico deberia
ser determinada con mas exactitud. Efectivamente, la
fijacién de la fecha es importante.

La fecha fijada, stiene validez en todas las partes del
mundo o sélo en el territorio de la Unién Europea? A
fin de que dicha fecha pueda tomarse como referencia
para determinar el inicio del periodo de proteccién de
tres afios, convendria precisar que la fecha de divulgacion
ha de ser conocida en los circulos interesados de la
Unién Europea.

Por Gltimo, convendria afiadir una tercera frase redac-
tada en los siguientes términos: «La persona que
reivindique la propiedad de un disefio no registrado
debera indicar, a instancias de un tercero, la fecha de
divulgacién de su disefio. »

5.6. Articulo 8

En aras de una mayor claridad, las diferentes hipotesis
previstas en esta disposicién deberian exponerse por
separado.

5.7. Apartado 1 del articulo 9

De la exposicion de motivos puede deducirse que el
objetivo de esta disposicién es excluir de la protecciéon
los disefios cuya forma es dictada en su totalidad por la
funcién que deben cumplir. Ninguna variacion es posible
y el disefio no tiene caracteristicas arbitrarias. Por lo
tanto, la formulacién podria modificarse suprimiéndose
el término «arbitrario».

5.8. Apartado 2 del articulo 9

Solamente quedan excluidas de la proteccién las partes
del disefio que sean absolutamente necesarias para la
conexién de dos elementos con el fin de que cada uno
pueda cumplir su funcién. Esta exclusion tiene por
objeto garantizar la interoperabilidad de productos
de marcas distintas. En consecuencia, la formulacion
utilizada en este apartado puede interpretarse de forma
estricta, « montarse mecianicamente o conectarse». El
término «montarse » parece indicar que esta disposicién
deberia aplicarse por igual a los disefios o a las partes
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de los disefios que no pertenecen al elemento que permiite
la conexién. Por lo tanto, para evitar cualquier error
en la interpretacion conviene suprimir las palabras
«montarse mecanicamente o...»

Por ejemplo, la puerta de un coche esta necesariamente
destinada a incorporarse a la carroceria, por lo que sus
dimensiones no pueden monopolizarse, pero su forma
externa o sus adornos pueden evidentemente protegerse.

Ocurre lo mismo con la rueda de un coche. Una rueda
estd prevista para instalarse y montarse en un coche
determinado. La rueda tiene un cierto numero de
orificios que necesariamente deben coincidir con los
tornillos para que la rueda pueda montarse en dicho
coche. El namero de orificios y la profundidad de la
fijaciéon de la rueda no pueden monopolizarse. En
cambio, los demas elementos de su forma, su «estilo»,
pueden ser protegidos. Los fabricantes de ruedas para
automoviles estan autorizados a fabricar las ruedas que
se ajusten a un determinado modelo de coche, aunque
el disefio de la rueda sea diferente del original.

5.9. Articulo 10

Este principio enunciado en el Convenio de Paris se
refiere a los disefios, pero no a la «explotacién o
publicacibén » de éstos. Para dar a este principio toda su
fuerza y validez convendria suprimir la expresion arriba
entrecomillada.

5.10. Articulo 12

Dado que para un tercero es dificil deterrmnar la fecha
de referencia que indica la duracion de la proteccion del
disefio comunitario no registrado, se sugiere que el
titular del disefio no registrado esté obligado a dar a
toda persona que lo solicite informacién sobre la fecha
en la que comienza la duracién de la proteccién. -

5.11. Articulo 14

En el segundo apartado conviene precisar que se trata
de una excepcién al principio de titularidad del derecho
enunciado en el primer apartado.

Asimismo, el término « funciones » del segundo apartado
deberia sustituirse por «obligaciones ».

5.12. Articulo 15

P

En este articulo se establece la plurahdad de autores y
se preconiza, con razdn, el régimen de pertenenc1a
colectiva.

Sin embargo todavia hay que precisar las modalidades
del ejercicio del derecho.

En principio, las modalidades del ejercicio del derecho
deberian estar estipuladas mediante contrato. Si no lo
estan, el derecho debera e]ercerse colectivamente, segun
lo establecido en la exposicién de motivos.

No obstante podria recogerse la posibilidad de que, al
igual que en la ley del Benelux (1), cada uno pueda actuar
independientemente.

5.13. Apartado 1 del articulo 16

En lo referente a la reivindicacién de la titularidad, en
lugar de solicitar la transferencia de la titularidad
seria preferible recurrir a la variante propuesta por la
Comision el 11 de enero de 1995 y optar por la siguiente
formulacién: «lapersonalegitimada... podra reivindicar
que se le reconozca como titular legitimo del disefio
comunitario desde su origen. »

5.14. Apartado 3 del articulo 16

El plazo de dos afios deberia aplicarse igualmente en el
caso de disefios comunitarios no registrados.

5.15. Articulo 19

Conviene tener en cuenta la relacién que existe entre
este articulo y el cuarto apartado del articulo 39.

5.16. Articulo 20

Este articulo confiere al titular de un disefio comunitario
noregistrado el derecho aimpedir aterceros la utilizacién
de un disefio idéntico si éste es resultado de una «copia ».
En concreto, para la industria textil esta disposicion
s6lo es aceptable si se invierte la carga de la prueba. En
otras palabras, el titular de un disefio deberia tener una
ventaja en cuanto a la aportacion de la prueba: si puede
probar que es el creador del disefio y que el disefio de
un tercero es al menos en sustancia similar al suyo,
deberia corresponder al demandado el aportar la prueba
de que no ha copiado el disefio del demandante, titular
del disefio.

Este texto deberia simplificarse y aclararse.

5.17. Articulo 21

Deberia incluirse la posibilidad de que el titular del
disefio que haya sido aplicado al producto pueda
entablar un procedimiento por infracciéon directamente
contra el fabricante de los medios de produccién del
disefio cuyos derechos se han infringido. (Véase a este
respecto la propuesta de Reglamento del Consejo (2) por

el que se establecen las medidas dirigidas a prohibir el

(1) Ley uniforme del Benelux sobre marcas, aprobada en

Bruselas el 19 de marzo de 1962, modificada el 10 de
noviembre de 1983 y el 2 de diciembre de 1992. Esta Gltima
modificacién aiin no ha entrado en vigor.

() DO n° L 341 de 30. 12. 1994, p. 8.
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despacho a libre practica, la exportacion y el transito de
las mercancias con usurpacién de marcay las mercancias
piratas.)

El efectd del registro no podra ser retroactivo bajo
ninguna circunstancia. '

5.18. Apartado 1 del articulo 27

El texto de la letra b) y, en particular, la referencia al
apartado 2 del articulo 9, lleva a la conclusién de que
en este apartado se establece la posibilidad de declarar
un disefio comunitario parcialmente nulo.

Las caracteristicas de interconexioén pueden sin duda
cumplir los requisitos de registro: ser nuevas y poseer
un caracter singular. Unicamente en caso de que la
propia interconexién esté protegida por un derecho de
disefio con arreglo al apartado 2 del articulo 9, tal disefio
sera nulo.

Sin embargo, en la mayoria de los casos el disefio de
una caracteristica de interconexién no sera un disefio
independiente, sino que formara parte de un disefio en
su conjunto. La proteccién que se otorga a dicho disefio
no abarca el disefio del elemento de interconexion, ya
que esta posibilidad se excluye de conformidad con lo
dispuesto en el aparto 2 del articulo 9. Esto no anula el
disefio, simplemente limita el alcance de su proteccion.

Por lo tanto, la referencia al apartado 2 del articulo 9
que figura en el apartado 1 del articulo 27 deberia
restringirse a los casos en los que la caracteristica
de interconexion constituye por si misma un disefio
independiente. Ademas, si se da la posibilidad de
reclamar la nulidad parcial, deberian tenerse también
en cuenta las consecuencias. Por consiguiente, en las
normas de procedimiento se deberia prever la modifica-
cién del registro con objeto de asegurar que toda persona
pueda consultar en el registro si un determinado disefio
comunitario ha sido declarado parcialmente nulo. Esto
no es deseable, ya que este sistema no seria compatible
con la simplicidad que se persigue con el Reglamento
propuesto.

5.19. Apartado 2 del articulo 27

En lo que respecta a esta disposicion y a las disposiciones
de los articulos 56 y 88 relacionadas con ella, no se
explica claramente por qué un tercero que no sea un
infractor y tenga conocimiento de una causa de nulidad
como la definida en este apartado no puede hacer uso
del procedimiento de declaracion de nulidad del disefio
o del modelo.

5.20. Articulo 39

Los elementos enumerados en el apartado 3 son acceso-
rios. Sugerimos que se incluya la posibilidad de elaborar
una relaciéon detallada de las caracteristicas del disefio
que el solicitante considere nuevas y que posean un
caracter singular. Esta relaciéon podria ser 1til para el

titular del disefio y para terceros con vistas a una
posterior determinacién de la validez y el alcance de la
proteccion.

5.21. Articulo 40

Podra presentarse una solicitud maltiple cuando los
productos a los que se vaya a incorporar el disefio
pertenezcan a la misma subclase, o al mismo juego o
conjunto de articulos.

Esta limitacién es demasiado estricta. Seria conveniente
suprimir la referencia a las subclases.

La estructura de las tasas de registro deberia garantizar
que aquellos que presentan solicitudes simples no estén
sufragando indirectamente a los que presentan solicitu-
des maultiples.

5.22. Articulo 52

Si se lee este articulo en relacién con el apartado 2 del
articulo 21, se tiene la impresion de que, durante el
periodo de aplazamiento, el titular del disefio s6lo puede
aspirar a los derechos que confiere el disefio comunitario
no registrado.

Es conveniente depositar los disefios cuya publicacién
se haya aplazado. No obstante, deberia estudiarse la
posibilidad de otorgar la totalidad de los derechos que
confiere el disefio comunitario registrado también en los
casos de depésito de un disefio cuya publicacién se haya
aplazado; este deposito deberia realizarse mediante un
procedimiento simplificado y con tasas menores.

Seria conveniente conceder a los disefios cuya publica-
cién ha sido aplazada los mismos derechos que a los que
hayan sido registrados.

La solucién podria estar en aclarar el apartado 2 del
articulo 21 en los siguientes términos: cuando un disefio
registrado sea objeto de una medida de aplazamiento de
su publicacién con arreglo al articulo 52, este disefio
comunitario registrado conferira a su titular los derechos
enumerados en el articulo 20.

Seria conveniente conceder, para todos los interesados,
un derecho de consulta a la Oficina sobre los disefios
cuya publicacién ha sido aplazada.

Con el fin de cumplir con el posible requisito de
confidencialidad, podria establecerse, para los disefios
cuya publicacién ha sido aplazada, un registro « abierto »
—que permita la inspeccién publica— y un registro
«cerrado », sin posibilidad de inspeccién.
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5.23. Apartado 2 del articulo 89

Enel apartado 2 del articulo 89 se establece la presuncién
de validez, en virtud de la que se considerara que el
disefio es nuevo a los efectos del articulo 5 cuando su
titular aporte pruebas que sustenten su alegacion de que
el disefio posee caracter singular.

Esto significa que se considerara que el disefio es nuevo
a los efectos del articulo 5§ cuando pueda probarse su
caracter singular a los efectos del articulo 6.

La interpretacion que debe darse a la expresion « aportar
pruebas» figura en la exposicidon de motivos, en la
pagina 71 de la propuesta de Reglamento.

Las disposiciones previstas constituyen de facto una
inversién de la carga de la prueba hacia la parte del
demandado, demandante de reconvencién, es decir, del
infractor potencial, y no del titular del derecho.

Cuando el titular presente pruebas que sustenten su
alegacion de que el disefio posee caracter singular,
se considerard que el disefio es nuevo hasta que el
demandado presente pruebasen contrario en su demanda
de reconvenciédn para obtener la declaracién de nulidad.

De esta forma, hasta la presentacién de pruebas en
contrario se considerara que el disefio posee un « caracter
individual » a los efectos del articulo 6 y que es nuevo a
los efectos del articulo 5.

5.24. Articulo 93

En el apartado 2 se establece que el Tribunal de Disefios
Comunitarios podra exigir al infractor que presente
informacién sobre el origen de los productos infractores.

Hecho en Bruselas, el 22 de febrero de 1995.

-En determinados sectores industriales en los que los

productos circulan muy rapidamente, puede que sea
necesario facilitar informacién de manera inmediata
para permitir al titular del disefio descubrir el origen del
producto infractor con la mayor rapidez posible. Si el
titular tuviera que entablar una accién legal contra un
vendedor a fin de descubrir la fuente, este procedimiento
resultaria muy complicado, ineficaz, costoso y no
obtendria ningin resultado, especialmente en el supuesto
de que la accion emprendida se base en la proteccion de
un disefio no registrado (en la que sélo se confiere el
derecho de proteccién en el caso de copias realizadas o
utilizadas de mala fe)' cuando el vendedor actta de
buena fe.

Por tanto, convendria afiadir una disposicion suplemen-
taria para, siguiendo el ejemplo delalegislacién alemana,
ofrecer al titular del disefio registrado y, particularmente,
del no registrado, la posibilidad de interponer una accidén
de informacién, independientemente del procedimiento
por infracciédn, a fin de que pueda obtener la informacién
que le permita averiguar el origen de la copia, es decir,
descubrir el elemento que revele la intencionalidad.

A fin de evitar la extorsién de informaciones de la
competencia, dicho recurso podria ir acompafiado del
depésito de una fianza, similar a la prevista en el
reglamento aduanero para los casos de usurpacion de
marca.

6. Examen del proyecto de Directiva

El Comité aprueba plenamente el proyecto de Directiva.

El Presidente
del Comité Econémico y Social

Carlos FERRER



