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Resumen: El presente estudio analiza el concepto de diseno indus-
trial y sus posibles sistemas de proteccién. Entre otras cuestiones de in-
terés que se abordan, se encuentra la del concepto legal de diseno y la
delimitacién del mismo frente al disefio artistico y frente a la invencién
protegible como modelo de utilidad. Asimismo se analizan las distintas
opciones para la proteccion del disefio industrial y, al respecto, la Direc-
tivay la opcién de la Ley espanola del Disefno, que acoge el sistema de la
acumulacién restringida.
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Abstract: The article analyzes the concept of industrial design and
the several systems for its protection. Among other important questions,
the article focuses on the legal concept of design and the differences with
the art designs and the utility model. Also, the different systems for pro-
tecting industrial designs are debated, considering the Directive and the
option followed by the Spanish law of design, which establishes the sys-

tem of the restrictive accumulation.
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legal de disenio. B.- Los productos en los que puede hacerse sensible al
diseno. C.- Delimitacion frente al disefio artistico y frente a la invencién
protegible como modelo de utilidad. 3.- El sistema de proteccién: 3.1.-
Planteamiento de la cuestién. 3.2.- Andlisis de las distintas opciones.
3.3.- La Directivayla opcién de la Ley espanola del Disefo: el sistema de
la acumulacién restringida.

1. INTRODUCCION

Creo que no exagero nada si afirmo que el Diseno es el derecho de
propiedad industrial mas complejo de todos. Entre otras razones, porque,
al contrario de lo que sucede con las demas modalidades de la propiedad
industrial, esta figura tiene todavia sin resolver problemas tan importan-
tes y basicos como la delimitacién del objeto protegido y la determina-
cién de su sistema de proteccion.

En cuanto al objeto protegido, el problema se plantea porque una
misma creacién de forma puede ser protegida, a la vez, no sélo por varios
derechos de propiedad industrial diferentes, sino también por el derecho
de autor. Un ejemplo permite aclarar lo que antecede: piénsese en la co-
nocida botella que creé Salvador Dali para el brandy de la marca “Conde
de Osborne”: nadie discute que se trata de una obra de arte aplicado a
la industria, pero también es indiscutible que puede originar un disefio
industrial y hasta una marca tridimensional. Lo cual obliga al intérprete
a delimitar las notas conceptuales de cada una de las figuras juridicas a
que puede dar lugar esa unica y misma creacién de forma. La naturale-
za hibrida del disefio, que esta situado entre la propiedad industrial y el
derecho de autor, exige la dificil tarea de perfilar no solo los rasgos espe-
cificos de cada una las figuras a que puede dar lugar una tnica y misma
creacién de forma, sino también las zonas comunes que pueden llegar a
compartir.

Si desde la perspectiva de la delimitacién del objeto protegido nos
trasladamos a la del sistema de proteccion, la principal cuestién que se
suscita es la de averiguar si las distintas normas que protegen esa misma
creacién recaen sobre los mismos o distintos elementos de la creacién de
forma y si dichas normas deben aplicarse simultinea o sucesivamente.
Si pensamos en el ejemplo expuesto de la botella de Dali, se trata de de-
terminar si para proteger esta creaciéon pueden acumularse el derecho de
autor, que le es aplicable en su dimensién de obra de arte aplicado, y, den-
tro de la propiedad industrial, la ley especifica del disefio porque no cabe
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ninguna duda de que la botella lo es, y laley de marcas en su condicién de
marca tridimensional, cuestion ésta que tampoco parece dudosa.

Pues bien, aunque podria extenderme sobre otros puntos, en el breve
espacio de tiempo de que dispongo, voy a efectuar algunas reflexiones
sobre estas dos cuestiones que me atrevo a calificar como las més proble-
maticas y, tal vez, las mds interesantes de la compleja figura del diseno.

Antes de finalizar estas palabras introductorias, permitanme una al-
tima indicacién: como el derecho sobre el disefio estd armonizado, en
una buena parte, con el derecho comunitario europeo, su andlisis im-
plicard recordar también las lineas esenciales del derecho comunitario
europeo sobre la materia.

2. EL CONCEPTO DE DISENO INDUSTRIAL

2.1. Planteamiento

En la Exposicién de Motivos de la Ley vigente espafiola 20/2003, de
7 de julio, de Proteccién Juridica del Disefio Industrial, se afirma que “el
diseno industrial se concibe como un tipo de innovacién formal referido
a las caracteristicas de apariencia del producto en si o de su ornamenta-
cién” Y se sefala también que el bien juridicamente protegido es “el va-
lor anadido por el disefio al producto desde el punto de vista comercial”.

Como puede ficilmente advertirse, en estos dos pasajes de la Expo-
sicion de Motivos de la Ley espafola se indica sintéticamente qué es el
diseno y cudl es su finalidad. Segun el legislador espanol, el disefo es una
creacién producida en la forma de un producto (esto es lo que significa
“innovacién formal”) que se materializa en las caracteristicas de su pro-
pia apariencia o de su ornamentacién. En cuanto la finalidad del diseno,
consiste en conferir al producto un valor anadido desde el punto de vista
comercial. O dicho de otra manera, el disenio hace el producto estética-
mente mds atractivo para el consumidor y, por tanto, mas vendible.

El Legislador espanol, que sigue en este punto al Legislador comuni-
tario europeo, parte de una concepcién muy amplia y moderna del dise-
fio. Asi, desde el punto de vista de la creatividad, el disefio abarca tanto
las innovaciones formales estéticas que hacen que el producto reciba el
valor anadido comercial que implica la figura, como las que estin dota-
das de un elevado nivel creativo y de originalidad. Y, desde la 6ptica de su
finalidad, la figura comprende los disenos que tienen cardcter estético u
ornamental, los disefios funcionales, y los que son, a la vez, ornamentales
y funcionales, excluyéndose en todo caso del ambito de proteccién del
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disefio las caracteristicas formales que vengan exclusivamente impuestas
por su funcién técnica.

Pues bien, esta doble referencia, que estd presente de manera inevita-
ble en la moderna concepcién del disefio, a lo “ornamental” y a lo “fun-
cional” pone de manifiesto que el diseio guarda estrecha relacién con
otros dos dmbitos: el de la propiedad intelectual y el de las creaciones
técnicas, especialmente el modelo de utilidad.

En efecto, cuando en la éptica de lo ornamental, el diseio desemboca
en una apariencia con un grado elevado de creatividad y de originalidad,
surge la “obra de arte aplicado o diseno artistico” y con ella la cuestién de
deslindar el diseno ordinario de esta figura de la “obra de arte aplicado o
disefio artistico”. A su vez, cuando desde la 6ptica de la funcionalidad, el
disefo cristaliza en una forma fuertemente condicionada por la funcién
técnica se entra en los confines de las creaciones puramente técnicas, lo

cual obliga a deslindar el disefio del modelo de utilidad.

Por lo tanto, el analisis del concepto de disefio no debe limitarse al
estudio de la definicién de “diseno’, sino que hay que completarlo con
dos referencias, aunque sean escuetas, a los dos ambitos con los que esta
estrechamente relacionado, para delimitar, de una parte, el diseno ordi-
nario y disefo artistico y, de otra, el disefio y el modelo de utilidad.

2.2. La definici6n legal de disefio

Desde un punto de vista estructural, el Legislador espafiol, obligado
por la Directiva Comunitaria 98/71/CE, en lugar de formular el con-
cepto de la figura a través de una definicién unitaria del diseno, ofrece, en
el articulo 1.2 de la nueva Ley, tres conceptos: el de “diseno’, el de “pro-
ducto” y el de “producto complejo”. De estos tres conceptos el que fija,
en rigor, las rasgos conceptuales de la figura es el contenido en la letra a).
Las otras dos definiciones, mas que a ofrecer las notas conceptuales del
disefo, contienen determinadas previsiones sobre los soportes fisicos a
los que puede incorporase el diseno.

A.- Concepto legal de diserio

La letra a) del apartado 2 del articulo 1, dispone que, a los efectos
de esta Ley, se entenderd por: “a) Disefo: la apariencia de la totalidad o
de una parte de un producto, que se derive de las caracteristicas de, en
particular, las lineas, contornos, colores, forma, textura o materiales del
producto en si o de su ornamentacién’.
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Como puede advertirse, la definicién legal de disefio contenida en la
letraa) del apartado 2 del articulo 1 de la Ley espaola, siguiendo a la Di-
rectiva, elige como término clave del concepto la expresién “apariencia’
Pues bien, lo primero que debe senalarse es que la palabra “apariencia”
presupone la concurrencia de una doble nota conceptual en el disenno, a
saber: ha de tratarse del aspecto o parecer de una cosa y dicho aspecto ha
de ser exterior o visible.

(A).- Los términos “aspecto” o “parecer’, que son las expresiones que
delimitan, en parte, la acepcion gramatical de la palabra “apariencia’; vie-
nen referidos, ya sea a la totalidad de un producto o solo de una parte del
mismo.

Pero la Ley precisa mds, e indica que la apariencia protegible de un
producto o de una parte del mismo, ha de derivarse, ademas, de cual-
quier caracteristica del producto mismo o de su ornamentacién. Y afiade
que tal caracteristica conformadora de la apariencia puede proceder de
las lineas, los contornos, los colores, la forma, la textura e incluso los mate-
riales del producto en si 0 de su ornamentacion. Esta enumeracion tiene ca-
racter enunciativo y no limitativo, como pone de relieve el empleo de la
expresion “en particular” Lo cual permite afirmar que la caracteristica de
la apariencia protegible como disefio podria, en principio, derivarse de
otros elementos del producto o de su ornamentacién, como, por ejem-
plo, el brillo u otros efectos de luz, que no estin expresamente mencio-
nados en la definicién legal. Otra precisiéon que debe efectuarse es que,
aunque no lo dice expresamente la letra a) del apartado 2 del articulo 1,
un disefio puede consistir en caracteristicas resultantes de varios de estos
elementos a la vez. Es decir, un disefio puede consistir en la apariencia
de un producto derivada conjuntamente de una especial disposicién de
lineas, de colores y de ornamentacién.

(B).- La segunda nota conceptual de esta figura es la “visibilidad”, a la
que se refiere no sélo la propia definicién de “diseno” con la palabra “apa-
riencia’, cuya significacién incluye, como ya hemos visto, el rasgo de “ex-
terior”, sino también el articulo 8 de la nueva Ley. En efecto, en letras a)
y b) del apartado 1 del articulo 8, se exige que los disenios materializados
en componentes de productos complejos sean visibles cuando se encuen-
tran montados y durante la utilizacién normal del producto complejo.
De estas normas se desprende que la “visibilidad” es un rasgo conceptual
que debe concurrir en todo disefo cualquiera que sea el soporte fisico
en el que se plasme; “visibilidad” que ha de existir durante la utilizacién
normal del producto al que se incorpora el disefio. Y ello porque no ten-
dria sentido exigir la “visibilidad” solo a la apariencia materializada en las
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partes o componentes de los productos complejos y no a la apariencia de
los productos globalmente considerados.
&

(C).- Otro de los puntos que debe ser examinado para completar el
andlisis de los rasgos conceptuales del diseno como bien inmaterial, es el
rasgo del “cardcter estético”, que tradicionalmente se exigia a esta figura.
El Legislador espafol no exige que los disefios tengan caracter estético
en el sentido de que hayan de ser necesariamente “apariencias bellas” de
los objetos. Para la nueva Ley el disefio consiste en la apariencia de un
producto estéticamente atractiva para el consumidor, bien por ser orna-
mental, bien por ser funcional pero no técnicamente necesaria, o bien
por ser ambas cosas ala vez. En este sentido, se puede afirmar que tanto la
Directiva como nuestra nueva Ley siguen el mismo criterio que el Libro
Verde, en el cual se destaca como una de sus principales conclusiones que
“el objetivo es proteger los diserios, definidos como las caracteristicas bidi-
mensionales o tridimensionales de la apariencia de un producto que pueden
ser percibidas por los sentidos humanos’. Y se anade “no se aplica ningtin
otro criterio estético, pero se exige que la apariencia no obedezca vinicamente
al dictado de la funcion técnica del producto”.

B.- Los productos en los que puede hacerse sensible el diserio

Tal vez por el deseo de precisar a qué soportes materiales puede in-
corporarse el disefio, el Legislador espanol ofrece en las letras b) y c) del
apartado 2 del articulo 1 las definiciones de dos soportes materiales: la de
“producto” y la de “producto complejo”

a).- La letra b) del apartado 2 del articulo 1 de la nueva Ley define
la palabra “producto” como: “Todo articulo industrial o artesanal, inclui-
das, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto
complejo, el embalaje, la presentacion, los simbolos grificos y los caracteres
tz'pogmﬁcos, con exclusion de los programas informa’ticos”.

b).- Y la letra ¢) del articulo 2 define el “producto complejo” como:
“un producto constituido por miiltiples componentes reemplazables que per-
miten desmontar y volver a montar el producto” De acuerdo con esta dis-
posicidn, el diseno puede plasmarse también en un producto “complejo”,
consiste en un articulo industrial o artesanal, constituido por multiples
componentes que presentan las caracteristicas de que son armables, des-
montables y reemplazables.

Anuario Facultad de Derecho — Universidad de Alcal4 I (2008) 217-235



Reflexiones sobre el disefio industrial 223

C.- Delimitacion ﬁem‘e al diserio artistico bl ﬁente a la invencion protegible
como modelo de utilidad

Hasta aqui se ha analizado el concepto legal de disenio que contiene
la letra a) del apartado 2 del articulo 1 de la Ley. Pero, para tener una
idea acabada de la figura es preciso completar lo anterior con una doble
delimitacién. De un lado, hay que deslindar el disefio propiamente dicho
de la “obra de arte aplicado a la industria” o “diseno artistico”, con lo que
se trazan los limites entre la creacién protegible exclusivamente como
“diseno” y la obra protegible ademds por el derecho de autor o propiedad
intelectual. De otro lado, hay que deslindar la creacién protegible como
diseno respecto de la creacién protegible como modelo de utilidad, con
lo cual se marcan las fronteras entre las creaciones estéticas y las creacio-
nes técnicas.

a).- El diseno ordinario y el disefio artistico

Como decia con anterioridad, aunque la Ley de Disefo tiene por
objeto regular la figura del “diseno ordinario”, contiene, sin embargo, una
referencia expresa a un tipo de creacién, que, ademds de ser protegible
como disefio, puede beneficiarse también de la proteccién del derecho
de autor. A esta creacion se refiere la mencionada Disposicién Adicional
Décima de la Ley con la denominacién de “obra artistica’, conocida tam-
bién con el nombre de “obra de arte aplicado a la industria”. La impor-
tancia de deslindar esta figura respecto del disefio ordinario es evidente,
ya que el disefio ordinario sélo puede ser protegido por la propiedad in-
dustrial, mientras que el disefio artistico es protegible, en todo caso, por
laley de la propiedad intelectual y si retine los requisitos exigidos por la
Ley del Diseno.

En efecto, como dispone el articulo 10.1 del Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprobé el Texto Refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI), “son objeto de propiedad
intelectual todas las creaciones originales literarias, artisticas o cientificas
expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actual-
mente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre
cllas;... ¢) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografia
y las historietas gréficas, tebeos o comics, asi como sus ensayos y bocetos
y las demads obras plasticas, sean o no aplicadas”.

Pues bien, como ya expuse mds ampliamente en otro lugar (vid.
OTERO LASTRES, El Modelo Industrial...cit. pp. 384 y ss), existen

dos criterios diferentes para delimitar el disefio ordinario y la obra de
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arte aplicado o diseno artistico: los cualitativos y los cuantitativos. Los
primeros se basan, fundamentalmente, en que entre el disefio y la obra
de arte aplicado existe una diferencia en cuanto a su naturaleza, que se
manifiesta, seguin sus partidarios, en un doble sentido. De una parte, en
que mientras las obras de arte aplicado poseen un caracter representativo
con independencia de su soporte material, los disefios carecen de este
caracter cuando se prescinde del producto en el que se han plasmado. Y,
de otra parte, en que la explotacién industrial tiene distinto significado
en ambos tipos de creacién. Asi, en el diseno, el original y las reproduc-
ciones tiene el mismo valor, mientras que en la obra de arte aplicado el
original tiene mucho mas valor que las reproducciones.

Por su parte, los criterios cuantitativos se basan en que entre el dise-
fio y la obra de arte aplicado no existe diferencia alguna en cuanto a su
naturaleza, sino sélo respecto de su distinto grado de nivel artistico. Los
partidarios de estos criterios sostienen que el disefio carece de un rasgo
caracteristico que va implicito en la nocién de obra de arte aplicado, a
saber: el nivel artistico o altura de configuracién. O dicho de otro modo,
solo alcanza el grado de obra de arte aplicado la apariencia de un produc-
to o de una parte del mismo que posee un elevado grado de creatividad y
de nivel artistico.

La Ley espanola, con indudable acierto, se inclina por el criterio
cuantitativo del “nivel artistico” al senalar en la citada Disposicién Adi-
cional Décima que “la proteccién que se reconoce en esta Ley al diseno
industrial serd independiente, acumulable y compatible con la que pueda
corresponderle en virtud de la propiedad intelectual cuando el disenio de
que se trate presente en si mismo el grado de creatividad y de originalidad
necesario para ser protegido como obra artistica segin las normas que
regulan la propiedad intelectual”. En efecto, de esta Disposicién Adicio-
nal Décima se desprende que para una creacién protegible como disefio
industrial pueda acceder, ademds, a la proteccion de la propiedad intelec-
tual ha de presentar el “grado de creatividad y de originalidad necesario
para ser protegido como obra artistica segiin las normas que regulan la
propiedad intelectual”

Asi pues, en la Ley espanola, el disefio ordinario se delimita frente a
la obra de arte aplicado sobre la base de un criterio de tipo cuantitativo
referido al grado de creatividad y originalidad. El disefio ordinario debe
ser resultado de la actividad humana y fruto de un acto de creacidn, sin
que se exija un nivel minimo determinado de creatividad. Como dice
la Exposicién de Motivos de la Ley “e/ diserio se concibe como un tipo de
innovacion formal referido a las caracteristicas de apariencia del producto

Anuario Facultad de Derecho — Universidad de Alcal4 I (2008) 217-235



Reflexiones sobre el disefio industrial 225

en st o de su ornamentacién’, sefialando expresamente que se prescinde de
“su nivel estético o artistico y de su originalidad”. En cambio, para que exis-
ta una obra de arte aplicado es preciso que la creacién presente, al menos,
el grado de creatividad y originalidad propio de las obras artisticas de la
propiedad intelectual. Asi se dice también en la Exposicién de Motivos:
“Ello no impide que el disenio original o especialmente creativo pueda aco-
gerse ademds a la tutela que le brinda la propiedad intelectual’.

b).- El diseno y el modelo de utilidad

La nueva Ley concibe el diseno como la apariencia meramente or-
namental o funcional o, simultineamente, ornamental y funcional, de
un producto o de una parte del mismo. Asi se dice en la exposicion de
Motivos de la Ley al senalar que “Se registran tanto los diserios meramente
ornamentales como los funcionales...” y que “... la referencia al grado de
libertad del diseriador no implica necesariamente que la extension de la
proteccion sea inversamente proporcional a la funcionalidad del disenio, ya
que un diseno puede ser altamente creativo y funcional a la vez”.

La delimitacién entre el disefio y el modelo de utilidad no plantea
problemas cuando el disefio consiste exclusivamente en la apariencia or-
namental de un producto o de una parte del mismo. En este caso, es claro
que la creacién no puede protegerse como modelo de utilidad. En efecto,
la letra b) del citado apartado 4 del articulo 4 de la Ley 11/1986, de 20
de marzo, de Patentes, dispone que las creaciones estéticas no se consi-
deran invenciones. El articulo 143 de este misma Ley considera el mode-
los de utilidad como una invencién, por lo cual en virtud de la remisién
que efectta el articulo 154 a las disposiciones sobre patentes, hay que
entender que las creaciones puramente estéticas, incluidas las aparien-
cias exclusivamente ornamentales de un producto, no son invenciones
protegibles como modelos de utilidad. Desde la éptica del Derecho de
patentes, no cabe duda de que la apariencia puramente ornamental de
un producto o de una parte del mismo, no puede ser protegida como

modelo de utilidad.

Los problemas se plantean cuando el disefio es la apariencia fun-
cional de un producto o, a la vez, la apariencia ornamental y funcional.
En tal caso, ya no se estd ante creaciones puramente estéticas, sino ante
formas funcionales. Por lo cual, hay de determinar si dicha creacién de
forma ha de protegerse como disefio o, por el contrario, como modelo

de utilidad.
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Pues bien, asi como la Ley de Patentes resuelve expresamente la cues-
tién respecto de las creaciones puramente ornamentales, de la misma ma-
nera es la Ley del Disefio la que soluciona la cuestion de las apariencias
funcionales. A tal efecto, destina el apartado 1 del articulo 11, a cuyo te-
nor: “El registro del disefio no conferird derecho alguno sobre las caracte-
risticas de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por
su funcién técnica”. En este precepto, se efecttia una exclusion del dmbito
del disefio respecto de las caracteristicas de apariencia del producto que es-
tén dictadas exclusivamente por su funcion técnica. Lo cual significa que en
ningun caso pueden recibir la proteccién del disefio las caracteristicas de
apariencia de un producto dictadas exclusivamente por su funcién técni-
ca 0, lo que es lo mismo, los caracteristicas de forma de un producto que
sean técnicamente necesarias. Pero de este precepto se desprende algo
mds, a saber: que el disefio puede proteger las caracteristicas de aparien-
cia de un producto que no estén dictadas exclusivamente por su funcién
técnica, también llamadas “formas técnicamente no necesarias”.

Llegados a este punto, sabemos que los elementos puramente orna-
mentales no pueden protegerse como modelos de utilidad, porque care-
cen de la condicién necesaria para acceder a esta proteccién que es ser
“una invencién”. Por lo tanto, tales elementos solo pueden protegerse
como diseno. Sabemos también que las formas técnicamente necesarias
no pueden protegerse como disefo, porque son “conceptualmente” una
invenciény, por lo tanto, han de protegerse, en su caso, como modelos de
utilidad. Y sabemos finalmente que las caracteristicas de apariencia fun-
cionales, pero técnicamente no necesarias, pueden ser protegidas como
disefo.

Asilas cosas, queda por determinar cuando se estd ante una apariencia
de forma “técnicamente necesaria’, ya que ésta es la inica que no puede
ser protegida como disefio y la que puede originar, en su caso, un modelo
de utilidad. Pues bien, la Ley espanola opta acertadamente por la nota de
la “separabilidad”. En este sentido, dice la Exposicién de Motivos que “La
separabilidad de la forma y la funcion es lo que permite que la forma exter-
na de un producto utilitario pueda ser protegida como disenio, cuando las
caracteristicas de apariencia revisten ademds novedad y singularidad’. No
resulta en verdad nada facil establecer cudndo la forma de un objeto es se-
parable o no del efecto técnico producido por dicha forma. Como ya he
dicho en otro lugar (vid. OTERO LASTRES, “El Modelo industrial’..
cit. pp. 350 y ss) dos son los principales criterios que se pueden utilizar
para determinar la separabilidad entre la forma y la funcién, a saber:
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El criterio de la multiplicidad de las formas. Segun este criterio, exis-
te una disociacién (separabilidad) entre la forma del objeto y el resulta-
do industrial, si un objeto puede adoptar multiples formas sin dejar de
producir por ello el mismo resultado técnico. En otras palabras, cuando
es posible obtener el mismo resultado utilizando diversas formas, estas
formas son independientes -es decir, separables- del resultado técnico al-
canzado.

El criterio de la incidencia de la variacién de la forma de un objeto
sobre el resultado por éste producido. Segtin este criterio, una forma ha
sido concebida en razén de su caracter utilitario y es inseparable, cuando
modificando la forma se cambia el resultado producido por la misma.
En cambio, una forma es separable del efecto técnico producido por la
misma, si al variar esta forma no se modifica la funcién que cumple el
correspondiente objeto. Existird, pues, separabilidad entre la forma y el
resultado técnico cuando variando la forma permanece inalterable el re-
sultado técnico producido.

En resumen, si en una creacién de forma que cumple una funcién
técnica, la forma es separable del efecto técnico producido, las caracteris-
ticas de apariencia funcionales, pero no necesarias, podran ser protegidas
como diseno industrial. Por el contrario, si en una apariencia funcional,
la forma es inseparable de la funcién técnica, la creacién de forma no po-
dra ser protegida en modo alguno como diseno industrial, por prohibirlo
el articulo 11.1 de la Ley. Pero tal creacién de forma podra ser amparada
por un derecho de modelo de utilidad cuando retina los requisitos de
novedad y actividad inventiva que exige la Ley de Patentes.

3.  EL SISTEMA DE PROTECCION

3.1. Planteamiento de la cuestion

Esta es una de las cuestiones mds debatidas del Derecho de Disefos
y en la misma se vuelve a plantear el problema de la naturaleza juridica
de la figura. Para ver con mayor claridad los perfiles del sistema de pro-
teccidn, conviene distinguir, en principio, entre tres tipos de creaciones:

— Las obras pldsticas puramente artisticas. Esto es: obras de arte
destinadas a la contemplacion, reproducidas en un tnico e¢jem-
plar o en ejemplares limitados y cuya finalidad tltima es aumen-
tar los bienes de tipo cultural de la sociedad.

— Las obras de arte aplicadas a la industria. Esto es: obras de arte,
de la misma naturaleza que las anteriores, pero que presentan la
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singularidad de que son destinadas a incorporarse en multiples
objetos industriales con el fin de aumentar su valor estético y co-
mercial.

- Los disenos, propiamente dichos, que son creaciones de forma
de cardcter estético que hacen los productos mas atractivos para
el consumidor, pero que carecen del nivel artistico propio de los
otros dos tipos de obras.

Pues bien, para proteger estas tres clases de creaciones se han ideado
tres sistemas diferentes, a saber: el de la no acumulacién, el de la acu-
mulacién absoluta, y el de la acumulacién restringida (sobre el sistema

de proteccién de los disenos industriales, vid. OTERO LASTRES, “El

Modelo... cit. pp.105 y ss). Veamos sucintamente estos tres sistemas.

a).- El sistema de la no acumulacion

Este sistema se basa en que no cabe acumular la proteccién de la pro-
piedad intelectual y de la propiedad industrial. De tal manera que si exis-
te una obra de arte pléstica, es el autor el que debe decidir su destino y,
con éste, la proteccidn. Asi, si el destino es industrial, la creacién, aunque
tenga nivel artistico, s6lo puede ser protegida a través de la propiedad
industrial. En cambio, si el destino es la no reproduccién industrial en
ejemplares ilimitados, entonces la proteccién que corresponde es la de la
propiedad intelectual, siempre que la obra retna el requisito de la “diso-
ciacién”

b).- El sistema de la acumulacion absoluta

Este sistema se basa en la “teoria de la unidad del arte” que puede for-
mularse asi: ante la imposibilidad de encontrar un criterio que permita
distinguir cuando una creacién es una obra de arte y cuando no lo es, se
proclama que “el arte es uno y todo es arte”. Por lo cual, toda creacién de
forma esta protegida por la propiedad intelectual por el solo hecho de su
creacién. Si, ademds, su titular solicita y obtiene el registro como disefio
industrial, entonces dicha creacion recibe la doble proteccion de la pro-
piedad intelectual y de la propiedad industrial.

¢).- El sistema de la acumulacion restringida

Segtin este sistema, las obras de arte puro estdn protegidas por la pro-
piedad intelectual, los disefios por su regulacién especifica de la propie-
dad industrial, y la categoria intermedia de las obras de arte aplicadas a la
industria, por ambas legislaciones. Lo caracteristico, pues, de este sistema,
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frente al anterior, es que sélo una categoria de obras, las de arte aplicado a
la industria, se benefician de la doble proteccién, siempre que, claro estd,
se solicite para la obra de arte aplicado el registro como diseno.

Sidejamos de lado el sistema de la no acumulacién, porque, como ve-
remos mads adelante, ha sido abandonado por la Directiva Comunitaria
98/71/CE, enlos otros dos sistemas rige el principio de la “acumulacién”
de las protecciones de la propiedad intelectual y de la ley especifica de
disefos.

Se dice que hay “acumulacién” cuando idénticos elementos estéticos
de una creacién de forma, considerada como conjunto inseparable, son
protegidos simultdneamente por varias legislaciones. Porque si en una
misma creacién unos elementos son protegidos por una ley y otros por
otra, no hay protecciéon acumulada, sino proteccién concurrente. De la
misma manera, si el titular de la creacién no puede invocar las leyes que
la protegen al mismo tiempo, sino primero unay después otra, la protec-
cién tampoco es cumulativa, sino sucesiva.

Pues bien, el problema de la acumulacién puede plantearse a partir
de las dos siguientes conclusiones.

La primera es que en el sistema de acumulacién, sea absoluta o res-
tringida, nadie discute que una obra de arte aplicada o disefio artistico es
protegida por la propiedad intelectual por el solo hecho de su creacién.
Si, ademds, esta creacién retne los requisitos de proteccién exigidos por
la ley del disefo, tal creacién puede ser también registrada y protegida
como disefo.

La segunda conclusién es que toda creacién que retina los requisitos
exigidos por la ley del disefio puede beneficiarse de la proteccién especi-
fica prevista en esta ley.

La cuestién estd, por tanto, en determinar si cualquier disefio es, sin
mds, una obra en el sentido de la propiedad intelectual protegible por
ésta por el solo hecho de su creacion. Para los partidarios de la acumu-
lacién absoluta, todo disefio es en si mismo una obra de la propiedad
intelectual protegible por esta normativa por el sélo hecho de su crea-
cién. Por el contrario, para los partidarios del sistema de la acumulacién
restringida solamente las obras de arte aplicado o disefios artisticos son
protegibles por la propiedad intelectual y por laley del disefio. En conse-
cuencia, los disenos ordinarios no pueden beneficiarse de la proteccién
de la legislaciéon de propiedad intelectual, sino tinicamente de la que les
dispensa su ley especifica.
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3.2. Andlisis de las distintas opciones

Como decia anteriormente, el punto relativo al sistema de protec-
cién es, sin duda, uno de los que puede suscitar mayores discusiones.
Entre otras razones, porque la determinacién del sistema de proteccién
implica una toma de posicién sobre la propia naturaleza juridica de la
figura y repercute extraordinariamente en temas tan importantes como
la obligatoriedad del registro o la duracién de la proteccién.

Antes de pronunciarse a favor de un determinado sistema de protec-
cién, parece conveniente reflexionar sobre una serie de cuestiones que
tienen una relevancia decisiva para valorar las consecuencias a las que
conducen.

(i) La primera cuestién a tener en cuenta reside en las importantes
diferencias que existen entre la proteccién que otorga la propiedad in-
telectual y la que confiere la propiedad industrial a las creaciones indus-
triales (patente, modelo de utilidad y disefio industrial). De entre ellas,
conviene recordar las cuatro siguientes. En primer lugar, el hecho ge-
nerador de la protecciéon por la propiedad intelectual es el hecho de la
creacion de la obra, sin que dicha proteccién esté subordinada al registro
de la obra en ninguna oficia publica. Por el contrario, en la propiedad
industrial el derecho se otorga al creador o causahabiente del creador que
primero solicite su registro. Esta diferencia significa que en la propiedad
intelectual la no obligatoriedad del registro supone la inexistencia de pu-
blicidad registral respecto de todas y cada una de las obras, mientras que
en la propiedad industrial siempre hay publicidad registral con su doble
efecto, positivo (lo publicado es conocido por todos) y negativo (lo no
publicado no surte efectos frente a terceros). En segundo lugar, el alcance
de la proteccién es muy diferente, ya que mientras en la propiedad inte-
lectual se concede un derecho exclusivo que solamente protege contra
la copia pero no contra la creacién independiente aunque sea idéntica o
similar, en la propiedad industrial, en cambio, el derecho es exclusivo y
excluyente, en el sentido de que protege frente a cualquier invasiéon del
ambito de la exclusiva, ya sea a través de una copia o de una creacién
independiente. La tercera diferencia guarda una estrecha relacién con
la que antecede y tiene que ver con los requisitos de proteccién, ya que
mientras la propiedad intelectual solo exige un acto de creacién y origi-
nalidad, la propiedad industrial estd subordinada a rigurosos requisitos
de tipo objetivo (novedad, actividad inventiva, etc.), que impiden que se
puedan conceder dos derechos a nombre de dos titulares diferentes sobre
un mismo bien inmaterial. La tltima diferencia tiene que ver con la vida
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legal, toda vez que mientras la propiedad intelectual se extiende durante
toda la vida del autor y setenta afios después de su muerte, los derechos
de propiedad industrial tienen una vida limitada (la patente veinte afos,
diez anos el modelo de utilidad y veinticinco afnos el diseno industrial),
transcurrida la cual caen en el domino publico.

(ii) La segunda cuestién que conviene tener en cuenta es que, an-
tes de optar por un sistema de proteccién conviene efectuar una justa'y
equitativa valoracién de los intereses en juego: el interés del creador del
diseno, el interés de los restantes competidores, el interés de los consu-
midores de los productos con disefio, y el interés econémico general. Si-
tuados en esta perspectiva, parece claro que no seria acertado un sistema
que protegiese en exceso uno solo de estos tres intereses en perjuicio de
los otros dos.

(iii) En tercer lugar, hay que valorar el esfuerzo creador del autor
del diseno, asi como la relevancia social del resultado del acto creador,
y comparar estos dos parametros con los correspondientes del derecho
de patentes y del derecho de autor. A mi modo de ver, no parece que el
esfuerzo creador del disefiador sea superior, mas bien diria lo contrario,
que el del inventor o el del autor de una obra de arte puro. Y lo mismo
se puede decir de la relevancia social del resultado del acto creador: tam-
poco parece que, desde el punto de vista social, sea més trascendente “un
diseno”, que una “invencién” o que una “obra de arte”.

(iv) Por tltimo, debe elegirse un sistema que no produzca inseguri-
dad juridica: ha de tratarse de un sistema que permita que los interesados
conozcan con exactitud qué limites pueden traspasar y cudles no. Lo cual
esta estrechamente relacionado con el tema, anteriormente indicado, de
la publicidad del derecho derivada del registro. Y es que la no obligatorie-
dad del registro propia de la propiedad intelectual hace que los terceros
no puedan conocer con certeza nilos posibles derechos que existan sobre
las distintas creaciones ni la vida legal que reste en cada caso sobre tales
derechos. Y esta indiscutible inseguridad es inaceptable en el mercado de
los productos industriales.

Pues bien, teniendo en cuenta todo lo que antecede, creo que no es
aconsejable acoger el sistema de la no acumulacién porque no valora justa
y equitativamente el esfuerzo creador ya que no parece que tenga mucho
sentido negar la proteccién de la propiedad intelectual a una obra con ni-
vel artistico por el s6lo hecho de que se incorpore a objetos industriales.

Y tampoco debe acogerse el sistema de la acumulacién absoluta, por
las siguientes razones. En primer lugar, porque se trata de un sistema que
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protege desmesuradamente el interés del autor del disefio, sacrificando
injustificadamente el interés de los demds competidores, el interés de los
consumidores o usuarios y del interés econémico general. Concederle
al autor de cualquier diseio una proteccién durante toda su vida y una
larga etapa afios después de su muerte (70 afos) implica la existencia de
un derecho de exclusiva durante un periodo de tiempo dilatadisimo. Y
como toda exclusiva excesivamente duradera puede perjudicar el interés
de los demas competidores, el interés de los consumidores o usuarios, y el
interés econdémico general. La segunda razén es que el disenador obtiene
una recompensa que me parece muy excesiva para su esfuerzo creadoryla
relevancia social del resultado de su acto de creacion. La inversién que hay
que realizar para obtener nuevos disenos parece que puede recuperarse
perfectamente mucho antes de que transcurra la vida del disenador y el
periodo de 70 anos siguientes a su muerte. Y si se compara la relevancia
social de las invenciones y las inversiones que hay que realizar para lograr
una invencién, no parece justo y equitativo que la patente dure 20 afios
y el Diseno Industrial pueda ser protegido durante toda la vida del autor
y, por ejemplo, como sucede en el derecho espaniol hasta 70 anos después
de su muerte. Y no creo que sirva de argumento contrario el ejemplo del
derecho de autor, porque en el diseno nos movemos en el mundo de los
productos industriales y no en el mundo de los bienes culturales, que sue-
len consistir en creaciones que se plasman en un tnico objeto o en obje-
tos limitados. Finalmente, creo que el sistema de la acumulacion absoluta
produce una extraordinaria inseguridad juridica para los competidores,
los cuales no pueden sentirse tranquilos aunque hayan averiguado que
la creacién de forma no estd registrada como disefo industrial, porque
siempre tendrdn sobre si la amenaza de la proteccién resultante del de-
recho de autor. Amenaza que se deriva de la indicada caracteristica de
la propiedad intelectual de no subordinar la proteccién al registro de la
obra, lo cual implica la falta de publicidad tanto en su vertiente positiva
(lo publicada es conocido por todos) como negativa (la no publicado no
produce efectos frente a terceros). Y es que no parece ni conveniente ni
acertado sacar al diseno industrial de su entorno natural para concederle
una sobreproteccién que no sélo no esta justificada, sino que puede ori-
ginar mayores y més graves problemas que los trata de solucionar.

De lo que antecede se desprende que el sistema méds adecuado es el de
la acumulacidn restrictiva. En mi opinidn, este sistema pondera conve-
nientemente los intereses en juego, valora en su justa medida el esfuerzo
del creador y la relevancia social de su obra y no provoca inseguridad ju-
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ridica al estar reservada la proteccién de la propiedad intelectual a obras
con un innegable nivel artistico.

3.3. La Directiva y la opcién de la Ley espafiola del Diseno: el sistema de la
acumulacion restringida

El considerando (8) de la Directiva 98/71/CE dice que “... a falta
de armonizacién de la legislacion sobre derechos de autor, es importante
establecer el principio de acumulacién de la proteccién al amparo de la
legislacion sobre proteccion especifica de los dibujos y modelos registra-
dos y al amparo de la normativa sobre derechos de autor, mientras que
los Estados miembros estan facultados para determinar libremente el al-
cance de la proteccién de los derechos de autor y las condiciones en que
se concede dicha proteccién” En este pasaje queda claro que la Directiva
sienta el principio de la acumulacidn, pero deja a las legislaciones de los
Estados miembros que elijan entre la acumulacién absoluta y la restrin-
gida. De acuerdo con esto, la Directiva destina dos preceptos a regular
el tema de la acumulacién de la proteccién especifica conferida por el
registro de un disefio con la resultante de otras leyes.

El articulo 16 sienta el principio de la acumulacién de la proteccién
del diseno con la resultante de otras modalidades de la Propiedad In-
dustrial y de otras leyes que pueden proteger el disefio. En este sentido,
el mencionado precepto dispone que la proteccién especifica del diseno
se entiende sin perjuicio de la que puede recaer sobre el mismo por otras
disposiciones de Derecho comunitario o de Derecho nacional de los Es-
tados miembros, relativas a: disefios no registrados; marcas u otros sig-
nos distintivos; patentes y modelos de utilidad; caracteres tipograficos;
responsabilidad civil o competencia desleal.

Naturalmente, para que pueda tener lugar la acumulacién de estas
protecciones con la especifica del derecho de diseno se requiere, no sélo
que se registre el diseno, sino también que concurran en cada caso los
requisitos necesarios para que se pueda invocar acumuladamente la
correspondiente proteccion.

Por su parte, el articulo 17 prevé un régimen provisional en relacién
con la acumulacién de la proteccion especifica de los disefios con la resul-
tante de la Propiedad Intelectual. El régimen de la Directiva consiste en
acoger el principio de la acumulacién, por lo cual las legislaciones nacio-
nales de los Estados miembros deben prever necesariamente el sistema
de la acumulacién. Pero se deja en libertad a cada Estado Miembro para
determinar el alcance de la acumulacién. Se puede optar, pues, por el
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sistema de la acumulacién absoluta o por el sistema de la acumulacién
restringida. La Directiva no permite, en cambio, que se elija el sistema de
la no acumulacién.

La Ley espanola opta con notable acierto por el sistema de la acu-
mulacién restringida. En efecto, en la ya citada Disposicién Adicional
Décima se establece que:

“La proteccién que se reconoce en esta Ley al diseno industrial serd
independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de
la propiedad intelectual cuando el disefio de que se trate presente en si
mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser pro-
tegido como obra artistica segun las normas que regulan la propiedad
intelectual”

En la Enmienda de adicién, presentada en el Congreso, al texto del
Proyecto de Ley de esta Disposicién Adicional Décima se justifica con
evidente acierto esta norma con las siguientes palabras:

“Tan importante como fomentar la inversién en nuevos disenos,
finalidad que persigue la proteccién mediante propiedad industrial, es
evitar la sobreproteccién derivada de una aplicacién indiscriminada de la
propiedad intelectual que, acogiéndose a un criterio de acumulacién no
restringida, llevar a extender el imbito de proteccién de sus normasa toda
innovacién formal sobre las caracteristicas de apariencia de un producto,
con independencia de su grado de originalidad y creatividad, y en defini-
tiva, de su cardcter artistico. Una aplicacion indiscriminada del principio
de acumulacién de protecciones permitiria al titular del disefio registra-
do garantizarse, a través de la propiedad intelectual, una proteccién exor-
bitante, que se extenderia a toda la vida del autor y 70 anos después de su
muerte, sobre cualquier innovacién formal referida aun producto (desde
un modelo de zapatilla deportiva, el disefio de un bolso, o la forma de
un boligrafo, por ejemplo) sin otro valor que su poder inductor de com-
pras, y le permitirfa, ademds, impedir la transformacién del mismo sin su
consentimiento para la creacién de nuevos modelos. Todo ello romperia,
indirectamente, el equilibrio que debe existir entre la concesién de un
monopolio que permita rentabilizar el valor comercial anadido por el di-
sefo al producto, y la necesidad de preservar la competenciay la libertad
del mercado, limitando ese monopolio a un periodo razonable, como es
el de 20 afos cuando se trata de innovaciones técnicas (en el caso de las
patentes) o 5 afos, prorrogables por periodos iguales hasta un maximo
de 25, en el caso del disenio, que es un tipo de innovacién formal.
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Por ello, y siguiendo con la tendencia dominante en paises de nuestro
entorno, se garantiza mediante esta norma el principio de acumulacién
restringida de ambos tipos de proteccién en nuestro derecho, poniendo
fin a la relativa inseguridad que existe en esta materia. El disefio podra
ser objeto de protecciéon acumulada pero, como es légico, solo cuando
presente en si mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario
para ser considerado como creacién artistica que justifique su proteccién
con arreglo a nuestra Legislacién sobre propiedad intelectual.”

En mi opinidn, era necesaria una norma como la presente en la que
se estableciera con toda claridad y desde el propio Derecho de Disefios
que no todo disefio puede ser protegido por la propiedad intelectual. En
el dmbito de la propiedad industrial y més en concreto en el del Dere-
cho de Disenos, que nos conecta directamente con la apariencia de los
productos industriales existentes en el mercado, es preciso garantizar,
como se dice en el pasaje que se acaba de reproducir, un equilibrio entre
la concesién de un derecho de exclusiva que permita rentabilizar el valor
comercial afadido por el disefio al producto y el mantenimiento de la
competencia y la libertad de mercado. Equilibrio que se romperia con la
sobreproteccién que supone el sistema de la acumulacién absoluta.
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