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Introduccion

El presente documento contiene las principales directrices de procedimiento y oposicién
de una solicitud o de un registro de disefio industrial.

La normativa en la que se fundamentan las presentes directrices es la Ley 20/2003, de 7
de julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial y el Real Decreto 1937/2004, de 27 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecucion de la Ley 20/2003, de 7 de
julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial.. En la medida de lo posible, y con el fin de
armonizar la aplicacion de las distintas legislaciones, cuando el articulado espafiol lo ha
permitido, se han tomado como referencia las directrices de la EUIPO.

Estas directrices no tienen el caracter vinculante de un texto juridico y se han elaborado
con el objeto de proporcionar orientaciones practicas en la aplicacion de los diferentes textos
legales en vigor. Aunque estan dirigidas a los examinadores, permiten a los solicitantes y a
sus agentes o representantes interpretar, comprender y anticipar las razones adoptadas en
los informes y resoluciones.

Estas directrices contemplan la tramitacién de una solicitud de Disefio Industrial desde su
presentacion hasta la resolucion del expediente, incluyendo las oposiciones que se pudieran
presentar tras su concesion.

Los principios generales de aplicacion de estas directrices han de tener presente los
siguientes objetivos fundamentales:

1. Que el registro de los disefios suponga un coste y un grado de dificultad minimos
para los solicitantes, a fin de que esté al alcance de cualquier solicitante, incluidas
las pequenas y medianas empresas y los disefiadores.

2. Siempre que un examinador haga una propuesta de resolucion contraria a los
intereses del solicitante, debera motivar dicha resolucion. Esta resolucion se
comunicara al solicitante mediante un lenguaje adaptado a cada caso particular,
que mencione las disposiciones pertinentes del Reglamento y/o de la Ley 20/2003
y explique el motivo o motivos de la resolucion.
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La solicitud de registro del disefio industrial se presentara en los lugares mencionados en
el articulo 20 de la Ley 20/2003, de conformidad con lo previsto en éste.

El érgano competente para recibir la solicitud hara constar en los documentos que la
compongan el numero del expediente que le haya correspondido y que nunca sera
modificado, y el lugar, dia, hora y minuto de su presentacion.

Si el solicitante decide presentar su solicitud en el 6érgano competente de su Comunidad
Auténoma, la fecha de recepcion de la solicitud en el 6rgano competente sera la fecha de
presentacion.

Se recomienda que se utilice la presentacion electronica de solicitudes y el pago
electronico.

En el mismo momento de la recepcién por parte del érgano competente se expedira un
recibo acreditativo de la presentacion, que consistira, una vez verificada su concordancia con
la solicitud, en la entrega de una copia de ésta, en la que se hara constar, al menos, el lugar,
dia, hora y minuto de la presentacion.

De no acompafiarse copia de la solicitud, el 6rgano competente podra realizarla a su costa
entregandosela al solicitante con los requisitos anteriormente sefialados, o podra expedir un
recibo en el que se haran constar los datos sefialados.

Los expedientes de disefio industrial, cuando tienen entrada en la OEPM, se identifican
por una letra D mayulscula seguida de seis digitos de los cuales el primero es un 5 al que
sigue una numeracion correlativa por orden de entrada. La OEPM podra expedir un recibo en
el que se hara constar el nimero del expediente, la representacién en su caso, descripciéon u
otra identificacién del disefio, la naturaleza y el nUmero de documentos presentados y el
lugar, dia, hora y minuto de su recepcién. En caso de solicitudes mudltiples, el recibo
identificara el primer disefio, e indicara el numero de los presentados.

Por lo tanto, mediante el recibo o la copia de la solicitud, se acusa entrega de la recepcion
de la misma.
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1 Presentacion de una solicitud de oposicion.

1.1 Formulario de solicitud

Para presentar una solicitud la OEPM ofrece un formulario (3203) que puede
descargarse en el sitio web de la OEPM. Existe también la posibilidad de formular la oposicion
on-line a través de la sede electronica de la OEPM.

Se recomienda encarecidamente utilizar dicho formulario para facilitar la gestion de la
solicitud y evitar errores.

1.2 Alcance de la solicitud

Si los disefios industriales impugnados forman parte de un registro maltiple, cada uno
de ellos podra impugnarse independientemente e identificarse mediante referencia al nimero
de registro completo. Una Unica solicitud (y un escrito de motivacion comun) puede hacer
referencia a mas de un disefio industrial de un registro multiple. En dicho caso, debera
abonarse la tasa de solicitud en funcién del nimero de disefios industriales impugnados.

1.3 Recepcion de la solicitud

La persona que reciba el escrito de solicitud de oposicion comprobard si dicho escrito
se encuentra dentro del plazo de dos meses fijado por la ley desde la fecha de publicacién en
el BOPI del disefio registrado. Asimismo, se comprobara si se ha grabado dicha oposicién. Si
no es asi, el examinador contactara con mecanizacion para su grabacion.

1.4 Inadmision a tramite por fuera de plazo

No se admitira el escrito de oposicidn si esta fuera del plazo estipulado. En este caso,
al oponente se le notificara la “Inadmision a trdmite del escrito de oposicion” mediante una
carta en la que se sefiala tal motivo en el recuadro correspondiente.

1.5 Admision a tramite. Continuacion del procedimiento. Examen
de forma.

En caso de que el escrito sea admitido a tramite, el examinador comprobara si el
oponente ha pagado la tasa de oposicion. Se comprobara asimismo si esta dirigido a la
OEPM y si en dicho escrito constan los siguientes datos:

a) El nimero del registro contra el que se formula la oposicion.

1. DATOS DEL REGISTRO IMPUGNADO
| 1) N* DE REGISTRO: | (2) FECHA DE PUBLICACION: (3) DISENOS IMPUGNADOS TODOS ]

D NUMEROS:

b) Fecha de publicacion (no es obligatoria).

C) Disefios impugnados (ha de sefialar al menos uno de los recuadros, a
excepcion del supuesto en el que se trate de un disefio Unico).

d) El nombre y apellidos de la persona fisica o juridica que formula la oposicion;

su D.N.I o N.I.LF. En el caso de personas fisicas o juridicas extranjeras igualmente indicaran
su NIF o a falta de éste, el numero de un documento identificativo (pasaporte, etc...)
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e) Direccion completa de la persona fisica o juridica que formula la oposicién, con
los datos completos de localizacién, codigo postal de la localidad, provincia y pais.

f) Si actla por medio de representante, nombre y apellidos, cddigo de agente o
N.I.F., asi como el poder correspondiente, salvo que se trate de un empleado del oponente.

g) Direccion completa del representante, con los datos completos de localizacion,
cbdigo postal de la localidad, provincia y pais.

2. DATOS DEL OPONENTE

(4)APELLIDOS O DENOMINACION SOCIAL NOMBRE

NIF/PASAPORTE

(5)DIRECCION POSTAL

CODIGO POSTALY
LOCALIDAD

PROVINCIA

PAIS

CORREO ELECTRONICO

N°® TELEFONO MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE EN EL CASO
DE NO UTILIZAR AGENTE O REPRESENTANTE O A
EFECTOS INFORMATIVOS

CJCORREO POSTAL[J CORREO ELECTRONICO

3. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE

[CJEL OPONENTE NO EL OPOMNENTE ESTA
ESTA REPRESENTADO REPRESENTADO POR:

[JAGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL []OTRO REPRESENTANTE

N*PODER
GENERAL:

ACTUACION POR MEDIO DE AGENTE

NOMBRE

CODIGO DE
AGENTE

ACTUACION POR MEDIO DE OTRO
REPRESENTANTE

(6)APELLIDOS DEL REPRESENTANTE

NOMBRE

(7)DIRECCION POSTAL

DIRECCION CORREQ ELECTRONICO

N° TELEFONO INDICACION DEL MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE

CJCORREO POSTAL [JCORREQ ELECTRONICO [JBUZON OEPM

4. MOTIVOS DE LA OPOSICION

h) Los motivos, de entre los previstos en los apartados 1y 2 del art. 33 de la Ley,
en que se fundamente la oposicién. El oponente podra sefalar los dos recuadros.

4. MOTIVOS DE LA OPOSICION

[ClArt. 33.1 LDI [CJart. 33.2 LDI TITULD LEGITIMACION:

i) Si la oposicion se basa en alguno de los motivos del art. 33.2, el oponente
debera, ademas, indicar el titulo en que basa su legitimacion para oponerse, es decir, si se
trata de una marca, un disefio u otra modalidad anterior y podré aportar la prueba de éste. El
escrito ird acompafiado de los documentos y pruebas complementarias que el oponente
considere pertinentes, ya que tales documentos podran presentarse con el escrito de
oposicion o con posterioridad a éste, pero siempre antes de la fecha en que se dé traslado al

titular.
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5. REGISTROS O SOLICITUDES ANTERIORES EN LOS QUE SE BASA LA OPOSICION
(8) MODALIDAD NUMERD

)] El oponente debe enumerar los registros o solicitudes anteriores en los que
basa su oposicion (modalidad y namero). También puede dejar el espacio en blanco (por
ejemplo, en caso de que se oponga por falta de novedad, que no esté fundada ni en
solicitudes ni en registros anteriores sino en otro tipo de documentos).

El examinador comprobara asimismo si el oponente aporta:

a) Las razones alegadas en apoyo de sus pretensiones.
b) El indice de documentos. Comprobara si es correcto.
c) Firma del oponente o su representante.

d) N° total de paginas.

e) El justificante del pago de la tasa de oposicion.

6. EXPOSICION DE MOTIVOS Y HECHOS Y PRUEBAS
ADJUNTAR MEMORIA EXPLICATIVA Y HOJA/S ADICIONAL/ES DE HECHOS Y PRUEBAS EN DOCUMENTO ANEXO

7. INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPANAN

FIRMA DEL OPONENTE O REPRESENTANTE

[ ]HOJAS ADICIONALES DE HECHOS ¥ PRUEBAS (N° de hojas: __)

[] EXPOSICION DE MOTIVOS: MEMORIA EXPLICATIVA (N° de hojas;_ ).
] DOCUMENTO DE REPRESENTACION

[ JUSTIFICANTE ABONO DE TASAS

[JoTrRos:
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2 Tratamiento de irregularidades en el examen de forma

Cuando en el escrito de oposicion falte el justificante del pago de la tasa de oposicion,
o cuando el contenido del escrito no permita identificar inequivocamente:

a) el disefio contra el que se formula oposicion,

b) la identidad del oponente o de su representante,

c) el/los motivo/s en los que se fundamenta la oposicion o,

d) no invoque ninguno de los motivos de los referidos en el art. 33 de la Ley,

se le notificard mediante el Apartado A de la carta de “lrregularidades en el escrito de
oposicion”, que dispone de un plazo de 10 dias para subsanar los defectos sefialados o
presentar alegaciones.

Si en el escrito de oposicion:
a) falta autorizacion del oponente al representante/agente en su caso,
b) falta mencion del titulo en que basa su legitimacién, o
¢) no indica las razones alegadas en apoyo de sus pretensiones,
se notificaran las irregularidades observadas al oponente en la misma carta anterior, mediante

el Apartado B, sefialando los recuadros correspondientes y dandole, en este caso, un plazo
de un mes para contestar.

2.1 Motivos de suspenso en el examen de forma

A continuacion se establece una relacion enunciativa y no limitativa de los posibles
motivos de suspenso producidos en el procedimiento de oposicion.

Articulos Motivo

Art. 24.1 El escrito de oposicién se ha presentado fuera de
plazo previsto

Art.25.1.a) Falta nimero de registro del disefio o disefios

Art.25.1.d) Debe aportar el titulo en que basa su legitimacion
para oponerse y la prueba del mismo

Art.25.1.e) Debe indicar las razones alegadas en apoyo de
Sus pretensiones

Art.25.1.f) Falta firma del interesado o de su representante

Art.25.1.9) Debe aportar el justificante del pago de la tasa de
oposicién

Art.26.1.c) No se identifica inequivocamente el disefio
registrado contra el que se formula la oposicion

Art.26.1.c) No permite la identificacién inequivoca del
oponente

Art.26.1.c) El escrito de oposicidon no permite conocer los
motivos en gue se funda

Art.26.1.c) Los motivos invocados como fundamento de la
oposicién no se encuentran entre los referidos en
el Art. 33 de la Ley

Art.26.1.d) Debe aportar autorizacion del oponente al
representante/agente
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2.2 Inadmisién a tramite por no subsanacion de irregularidades

Si el oponente no ha contestado a la notificacion efectuada en el primer epigrafe, o no
ha subsanado las irregularidades sefialadas en el apartado A en el término de diez dias, se le
notifica mediante carta la “Inadmisibn a tramite del escrito de oposicion”, sefalando
expresamente el motivo al que se alude.

2.3 Desistimiento del escrito de oposicion

Si el motivo de oposicién correspondia al apartado B y no se ha contestado o
subsanado en tiempo, se le notifica el “Desistimiento del escrito de oposicion” mediante la
carta prevista para ello.

2.4 Traslado del escrito de oposicion

En el caso de que el escrito de oposicion sea correcto en todos sus términos o si ha
subsanado debidamente las irregularidades sefialadas y haya terminado el plazo de
presentacion de oposiciones, se dara traslado de las mismas y de los documentos
presentados al titular, mediante la carta denominada: “Traslado de oposiciones”.

El expediente queda en espera del escrito de alegaciones del titular, que podra
contestar en el plazo de dos meses. Esta contestacion no es obligatoria.

Superado este plazo o recibido el escrito de alegaciones en su caso, el escrito de
contestacion se incorpora al expediente para efectuar el examen de fondo.

10
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3 Resolucion de las oposiciones

Las oposiciones al registro del disefio sélo podran fundarse en alguno de los motivos
previstos en el art. 33 de la Ley.

Recibida la contestacion a las oposiciones o transcurrido el plazo de dos meses para
hacerlo, el examinador comprobara la situacion del expediente en la base de datos de manera
gque tenga constancia fehaciente de que se ha recibido o no la contestacion a la oposicién
para poder efectuar el examen de fondo.

Si a la vista de la oposicion, el titular del registro hubiese modificado el disefio, pero la
representacion no se ajustase a los requisitos previstos en el art 4 del Reglamento, es decir,
los requisitos establecidos en el anexo de dicho Reglamento, se suspenderd la tramitacion del
expediente para que subsane, lo cual se le comunicara mediante la carta “Suspenso por
defectos en la modificacién de la representacién grafica en fase de oposicién”. Si después de
transcurrido el plazo de un mes no hubiere modificado correctamente, la OEPM resolvera sin
tener en cuenta las modificaciones aportadas.

La OEPM dictara resolucién motivada estimando en todo o en parte, o desestimando
las oposiciones presentadas.

11
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4 El examen técnico de las oposiciones.

Estara legitimada para presentar una oposicion a la concesion del registro del disefio
cualquier persona fisica o juridica legalmente constituida, que tenga un interés en que se
cancele el disefio registrado.

En concreto, el examinador comprobara que los motivos de oposicion se encuentran,
en todo caso, dentro de alguno de los articulos que siguen a continuacion.

El examen de la oposicion se lleva a cabo teniendo en cuenta las alegaciones del
oponente y los documentos aportados, y si son documentos fehacientes se comparan con el
disefo registrado. Se estudian asimismo los razonamientos alegados aportados por el titular
del disefio registrado.

Cualquier persona puede formular una oposicién a la concesioén del registro del disefio
en base a los articulos 5 al 11 de la Ley. El resto de motivos de oposicién so6lo podra alegarse
por parte de los titulares legitimos de los signos o derechos anteriores.

4.1 Falta de novedad y de caracter singular
4.1.1 Accesibilidad al publico de un diseio anterior

41.1.1 Principios generales

Impugnar la validez de un disefio industrial atendiendo a su falta de novedad o de
caracter singular exige probar que el disefio industrial anterior que se considera idéntico o que
produce una impresion de conjunto similar haya sido hecho accesible al publico antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de registro o, si se reivindica la prioridad, antes de la
fecha de prioridad (articulos 6, 7 y 9 de la LDI).

Se presume que un disefio ha sido hecho accesible al publico en cualquier lugar del
mundo y en cualquier momento, como resultado de la publicacion con posterioridad a su
registro o de algun otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de algun otro
modo.

Seré el oponente el que tendra que demostrar con pruebas fehacientes que se ha
publicado el disefio, que se ha expuesto, que se ha comercializado o que se ha divulgado de
cualquier otro modo. El publico en cuestion esta compuesto por los miembros de los circulos
especializados del sector de que se trate, que operen en la Unién Europea (articulo 9.1 LDI).

El término circulos especializados del sector de que se trate, en el sentido del
articulo 9.1, de la LDI no se limita a las personas que intervienen en la creacién de disefios y
en el desarrollo o la manufactura de productos basados en tales disefios en el sector en
cuestion. El articulo 9.1, de la LDI no establece restriccion alguna respecto a la naturaleza de
la actividad de las personas fisicas o juridicas que puedan considerarse parte de los circulos
especializados del sector de que se trate. Dependiendo del caso, pueden considerarse
circulos especializados en un sector industrial determinado las agrupaciones profesionales de
empresarios del sector, los propios disefiadores o los expertos de algun tipo. También, segun
el caso los colegios profesionales, los usuarios del producto o los consumidores. Los
comerciantes también pueden formar parte de los circulos especializados (véase, por
analogia, la sentencia de 13/2/2014, C-479/12, Gartenmdbel, EU:C:2014:75, § 27).
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Sin embargo, los actos de divulgacion de un disefio anterior no seran tenidos en
cuenta si el titular presenta hechos, pruebas y alegaciones convincentes que justifiquen la
opinibn de que estos hechos no han podido ser razonablemente conocidos en el tréfico
comercial normal por los circulos especializados del sector de que se trate, que operen en la
Union Europea.

El examinador tendrd en cuenta la validez y fehaciencia de los documentos que se
aporten al respecto.

4.1.1.2 Publicaciones oficiales

Se entendera que la publicacion de un disefio anterior en el diario oficial de cualquier
servicio central de la propiedad industrial del mundo implica que dicho disefio es accesible al
publico, salvo que dicha publicacién no haya podido ser razonablemente conocida en los
circulos especializados del sector de que se trate de la Unién Europea.

Por lo tanto, una vez que el oponente haya aportado la prueba de la publicacién, se
presume que la accesibilidad y, considerando la globalizacion de los mercados, incumbe al
titular aportar hechos, alegaciones o pruebas en contrario, en concreto de que la publicacién
del disefio anterior no haya podido ser razonablemente conocida en los circulos
especializados del sector, que operen en la Unién Europea.

Las publicaciones en los diarios oficiales de marcas y patentes también se consideran
como accesibles y conocidas en el trafico comercial normal por los circulos especializados del
sector que operen en la Union Europea. Por lo tanto, cuando se ha solicitado la apariencia de
un producto y se ha publicado como marca, se considerara como accesible (sentencia de
16/12/2010, T-513/09, Ornamentacion, EU:T:2010:541, § 20).

Lo mismo es aplicable cuando las representaciones incluidas en una solicitud de
patente muestran la apariencia de un articulo industrial o artesanal.

Sin embargo, la presencia de un documento conservado en una oficina de marcas y
patentes, que se ha puesto a disposicion del publico solo mediante una solicitud previa de
consulta de los expedientes, no podra considerarse que ha sido conocido en el trafico
comercial normal por los circulos especializados del sector de que se trate y, por lo tanto, no
demuestra la divulgacién de un disefio anterior.

Para justificar la divulgacion, el certificado de registro debe especificar la fecha de
publicacion, con independencia de la fecha de presentacién o la fecha de registro. La
publicacion en el Boletin Oficial de una oficina nacional de patentes debera considerarse un
acto de divulgacion o puesta a disposicion del publico (sentencia de 7/11/2013, T-666/11,
Gatto domestico, EU:T:2013:584, § 25).

Por otra parte, bastara que la fecha de publicacion pueda ser identificada mediante la
indicacion de un codigo INID («ldentificacion Numérica Internacionalmente acordada en
materia de Datos (bibliogréaficos)» estandarizado por la norma ST.9 de la OMPI.

41.1.3 Exposiciones y comercializacion

La divulgacién de un disefio en una exposicion internacional en cualquier lugar del
mundo es un acontecimiento que puede ser conocido en el trafico comercial normal por los
circulos del sector de que se trate, que operan en la Union Europea, salvo prueba en
contrario. La cuestiéon de si los acontecimientos que tienen lugar fuera de la Unién Europea
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pueden ser conocidos razonablemente por las personas que forman parte de dichos circulos
es una cuestién de hecho. La respuesta a la misma ha de ser evaluada por la OEPM con
arreglo a las circunstancias especificas de cada caso concreto (sentencia de 13/2/2014, C-
479/12, Gartenmobel, EU:C:2014:75, § 34).

La comercializacion es otro ejemplo mencionado en el articulo 9.1 de la LDI como
medio de accesibilidad al publico de un disefio, con independencia de si dicho uso se ha
producido fuera o dentro de la UE.

Un disefio puede ser accesible al publico como resultado de una comercializaciéon a
pesar de que no exista prueba de que los productos en que esta incorporado el disefio
anterior hayan sido efectivamente puestos en el mercado en Europa. Bastara que los
productos hayan sido ofrecidos a la venta en los catalogos distribuidos o importados de un
pais tercero a la Unién Europea (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269,
§ 31-32) o que hayan sido objeto de un acto de compra entre dos operadores europeos
(sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials , EU:T:2012:117, § 30-45).

Por lo que se refiere a la presentacion de catalogos, el valor probatorio no depende en
si estos se distribuyen al publico general. Los catalogos que se ponen a disposicidon
Unicamente de los circulos especializados también pueden ser medios de prueba validos,
teniendo en cuenta que el publico relevante para evaluar la divulgacion son los «circulos
especializados del sector de que se tratex».

El alcance de la distribucién de los catalogos, o las circunstancias que rodean a la
misma, pueden ser factores relevantes (sentencia de 13/2/2014, C-479/12, Gartenmdbel,
EU:C:2014:75, 8 35-36). No obstante, lo que importa es si los circulos especializados
europeos, considerados en conjunto, han tenido una oportunidad razonable de acceder al
disefio, independientemente del niumero real que aproveché la oportunidad y se enfrentd
finalmente al disefio divulgado.

La OEPM lleva a cabo una apreciacién global de todos los documentos aportados por
el solicitante de la oposicion con el fin de determinar si la divulgacion ha tenido lugar, incluida
la tarea de establecer si un catalogo es auténtico y se ha divulgado en los circulos
interesados.

Bastara que la divulgaciéon tenga lugar en un momento en que pueda ser identificado
con una certeza razonable antes de la fecha de presentacion de la fecha de prioridad del
disefio impugnado incluso si se desconoce la fecha exacta de la divulgacion (sentencia de
14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32).

A efectos de determinar la fecha fehaciente de un catalogo, se tendra en cuenta la
fecha de depdsito legal si lo tuviera. Para aquellas publicaciones para las que no se disponga
de depdsito legal, se recomienda utilizar vias alternativas.

41.1.4 Divulgaciones derivadas de Internet

La informacion que se divulga en Internet o en las bases de datos en linea se
considera accesible al publico desde la fecha en que se hubiere publicado. Las paginas web
suelen incluir informacion muy relevante: es posible incluso que determinada informacién solo
esté disponible en dichas paginas web de Internet. Ello incluye, por ejemplo, las publicaciones
en linea de los registros de dibujos y modelos efectuados por los servicios de la propiedad
industrial.
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Internet, por su propia naturaleza, puede complicar la determinacion de la fecha real
en que se hubiese puesto la informacion a disposicién del publico. Por ejemplo, no todas las
paginas web incluyen una referencia al momento en que hubiesen sido publicadas. Ademas,
las paginas web se actualizan con facilidad, si bien la mayoria no ofrece ningun archivo del
material mostrado anteriormente, ni de los registros de datos que permitan a los miembros del
publico establecer de manera precisa en qué momento se publicé cada dato.

En este contexto, la fecha de la divulgacion en Internet se considerara fiable, en
particular cuando:

a) la pagina web impone una indicacion horaria en relacibn con el historial de
modificaciones efectuadas sobre un archivo o una pagina web (por ejemplo, tal como
esta disponible en Wikipedia o se adjunta automaticamente al contenido, p. €j., en los
mensajes en foros y en blogs); o

b) los motores de busqueda indican fechas de indexacién en la pagina web (p. ej., del
archivo caché de Google); o

c) las capturas de pantallas de la pagina web llevan una fecha determinada; o

d) la informacion relativa a las actualizaciones de una pagina web estan disponibles en el
servicio de archivo de Internet. EI méas relevante de estos servicios es el denominado
“wayback machine” (www.archive.orq). Sobre su uso, ver Anexo 1.

e) Informacién contenida en repositorios de documentos, videos, etc gestionadas por
prestadores de servicios electrénicos de confianza o que firmen electronicamente a
través de prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados por el
Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital. Ver Anexo 2, ejemplo “SafeCreative”.

Ni la limitacion del acceso a un circulo limitado de personas (p. €j., mediante la
proteccién de una contrasefia) ni la exigencia de pago del acceso (analogas a la compra de
un libro o la suscripcion a un diario) evitan que un disefio en una pagina web sea considerado
como divulgado. Para determinar si tal divulgacion no podria haberse realizado de forma
razonable en la practica normal de las actividades a los circulos especializados del sector
pertinente, que operan en el seno de la Unién Europea, se podran tomar en consideracion
aspectos como la accesibilidad y la capacidad de efectuar blisquedas en esa pagina de web.

41.1.5 Declaraciones escritas bajo juramento o
solemnes (declaraciones juradas)

Por norma general, las declaraciones juradas en si mismas no son suficientes para
demostrar un hecho tal como la divulgacion de un disefio anterior. Sin embargo, podran
corroborar y/o aclarar la exactitud de los documentos adicionales (Véase por analogia la
sentencia de 13/5/2009, T-183/08, Jello Schuhpark Il, EU:T:2009:156, § 43.)

Para evaluar el valor probatorio de una declaracion jurada, ha de tenerse en cuenta,
ante todo, la verosimilitud de la informacion que contiene. Es necesario tener en cuenta, en
especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboracién, asi como su
destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno
(sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 39-40).

Las declaraciones y demas pruebas documentales que proceden de las partes que
tienen interés en que se declare la nulidad del disefio industrial gozan de un valor probatorio
menor en comparacién con los documentos que tienen un origen neutral (sentencia de
14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 33-36).

15


http://www.archive.org/

MINISTERIO ; AT
DE ENERGIA, TURISMO Oficina Espaiiola
Y AGENDA DIGITAL de Patentes y Marcas

41.1.6 Divulgacion insuficiente

La divulgacion de un disefio anterior es una cuestion preliminar a la de si dos disefios
producen la misma impresion general en el usuario informado si el disefio anterior no se ha
hecho publico o si se ha publicado de manera no conforme con los requisitos del articulo 9.1,
de la LDI, lo cual sera motivo suficiente para desestimar la solicitud.

Ni la LDI ni su Reglamento establecen los elementos de prueba especificos que se
exigen para determinar la divulgacion. En consecuencia, las pruebas de una divulgacion
quedan a discrecién del solicitante y, en principio, toda prueba capaz de demostrar la
divulgacion puede aceptarse.

Los examinadores llevaran a cabo una apreciacion global de dichas pruebas, teniendo
en cuenta todos los factores pertinentes del asunto en cuestién. La divulgacion no puede
demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos
concretos y objetivos que acrediten una divulgacion efectiva y suficiente del disefio anterior
(sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 21-24).

Un examen global de los medios de prueba implica que deben evaluarse los unos a la
luz de los otros. Aun cuando algunos medios de prueba no permitan demostrar por si mismos
la divulgacion, podran contribuir a conformar la prueba cuando se examinen conjuntamente
con otros medios (sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 25 y 30-45).

Es posible que la divulgacién ante una sola empresa difunda el disefio de forma que
pueda bastar a los circulos especializados del sector en cuestion que operan en el seno de la
Union Europea. Esta cuestion ha de ser evaluada en cada caso. (sentencia de 13/2/2014, C-
479/12, Gartenmdobel, EU:C:2014:75, § 35-36).

41.1.7 Divulgacion a un tercero en condiciones
tacitas o expresas de confidencialidad

No se considerara que el disefio haya sido hecho publico por haber sido divulgado a
un tercero en condiciones tacitas o expresas de confidencialidad.

Por lo tanto, la divulgacion de un disefio a un tercero en el contexto de una
negociacién comercial no es eficaz si las partes en cuestion acuerdan que la informacién
intercambiada debe seguir siendo secreta.

La carga de la prueba correspondiente a los hechos que establecen la confidencialidad
recae en el titular del disefio.

4.1.1.8 Divulgacion durante el periodo de prioridad

Las solicitudes de disefios comunitarios pueden reivindicar la prioridad de una o0 méas
solicitudes anteriores del mismo disefio o0 modelo de utilidad en un Estado parte del Convenio
de Paris, o del Acuerdo por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio. El
derecho de prioridad es de seis meses a partir de la fecha de presentacion de la primera
solicitud.

El derecho de prioridad tendra como efecto que la fecha de prioridad pase a
considerarse la fecha de presentacion de la solicitud de un disefio registrado.
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Una reivindicacion de prioridad serd vélida si el disefio y la solicitud anterior respecto
al derecho sobre un disefio 0 a un modelo de utilidad solo difieren en detalles irrelevantes.

Al examinar una solicitud de disefio industrial, la OEPM no comprueba si la solicitud
afecta al «mismo disefio o0 modelo de utilidad» cuya prioridad se reivindica.

La OEPM realizar4 el examen de una reivindicacion de prioridad si el solicitante
impugna su validez o si el titular impugna los efectos de la divulgacion de un disefio cuando
dicha divulgacion tenga lugar durante el periodo de prioridad.

Cuando la validez de la reivindicacion de prioridad sea determinante para el resultado
de la solicitud, la Oficina podra adoptar una postura sobre la validez de dicha reivindicacién en
la resolucién sobre el fondo del asunto, o suspender el procedimiento de oficio para permitir
que el titular subsane las posibles irregularidades dentro de un plazo determinado.

El procedimiento de oposicion se reanudard una vez que se hayan subsanado las
irregularidades o se haya adoptado una decisién definitiva sobre la pérdida del derecho de
prioridad.

41.1.9 Periodo de gracia

El articulo 10.1 de la LDI establece un «periodo de gracia» de doce meses anteriores
a la fecha de presentacion o de la fecha de prioridad del disefio impugnado. La divulgacion
durante dicho periodo no se tendra en consideracion si ha sido llevada a cabo por el autor o
su derechohabiente.

Por ejemplo: puede darse el caso de que nos llame la atencién un nuevo disefio que
sale en la prensa del dia con motivo de su puesta en escena de cara a unas olimpiadas u otro
tipo de evento menos renombrado. Antes de un afio de esta publicacién, se presenta una
solicitud de registro de un disefio industrial con este mismo motivo de disefio y después de
seguir la tramitacion habitual se concede el registro. En el plazo preceptivo para presentar
oposiciones, se formula una oposicién “por falta de novedad” que presenta como prueba
fehaciente aquél periédico de hace un afio en el que salia el disefio en cuestion. Esta prueba
pondria de manifiesto la divulgacién dentro del “periodo de gracia” concedido por la
legislacion vigente y no serviria para destruir la novedad del disefio registrado.

Por norma general, el titular del disefio debe acreditar que es, o bien el autor del
disefio invocado como fundamento de dicha solicitud o bien el derechohabiente del autor, a
falta de lo cual no serd aplicable el periodo de gracia (sentencia de 14/6/2011, T-68/10,
Watches, EU:T:2011:269, § 26-29).

Los actos de divulgacion realizados por un tercero como resultado de la informacién
aportada o de la accion adoptada por el autor o su derechohabiente también estan cubiertos
por este articulo. Esto puede ocurrir cuando un tercero ha hecho publico un disefio copiado de
un disefio que fue divulgado previamente dentro del periodo de gracia por el propio titular.

El periodo de gracia también es aplicable cuando la divulgacion de un disefio es el
resultado de un acto abusivo con respecto al autor o su derechohabiente Si la divulgacion es

resultado de un comportamiento fraudulento o deshonesto es algo que debe valorarse caso a
caso, basandose en los hechos, alegaciones y pruebas presentados por las partes.

4.1.2 Apreciacion de la novedad y del caracter singular
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El disefio sera protegido como disefio si es nuevo y posee caracter singular (articulo 5
LDI). La novedad y el caracter singular de un disefio deben examinarse en la fecha de
presentaciébn o, en su caso, en su fecha de prioridad, a la luz de las correspondientes
oposiciones, que estan compuestas por las pruebas cuya divulgacion ha justificado el
solicitante.

41.21 Principios comunes

Comparacion general

El disefio debe compararse de forma individual con cada uno de los disefios anteriores
invocados por el solicitante. La novedad y el caracter singular de un disefio no puede
frustrarse mediante la combinacion de caracteristicas aisladas, basadas en varios dibujos
modelos anteriores sino por la producidas por disefios anteriores, individualmente
considerados (sentencias de 19/6/2014, C-345/13, Karen Millen Fashions EU:C:2014:2013, §
23-35; de 22/6/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 23-24).

Por lo tanto, puede protegerse como un disefio la combinacion de caracteristicas ya
divulgadas, siempre que en su conjunto, sea novedoso y tenga un caracter singular.

Como norma general, deben tenerse en cuenta todas las caracteristicas del disefio a
la hora de examinar su novedad y caracter individual. Existen, sin embargo, una serie de
excepciones a este principio general:

1. Caracteristicas dictadas por su funcién y caracteristicas de interconexion.

Ver apartados 4.2y 4.3

2. El requisito de visibilidad

No se tendran en cuenta las caracteristicas de un disefio aplicado o incorporado a un
«producto que constituya un componente de un producto complejo» que sean invisibles
durante la utilizacién normal del producto complejo de que se trate (articulo 8.1.a) LDI).

Por «producto complejo» se entiende un producto constituido por multiples
componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto (articulo
1.2c) LDI). Por ejemplo, el requisito de visibilidad no es aplicable a un disefio que representa
la apariencia de un contenedor de basura en su conjunto ya que los contenedores de basura
pueden ser productos complejos como tales, pero no productos que constituyan un
componente de un producto complejo.

Se entendera por «utilizacion normal» cualquier utilizacion efectuada por el usuario
final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservacion o reparacion. La utilizacion
normal es el uso realizado de acuerdo con el fin para el que esta destinado el producto
complejo.

Por ejemplo, por motivos de seguridad, un conector eléctrico es un componente que
normalmente esté incorporado a una carcasa para que esté protegido de cualquier contacto
con usuarios potenciales cuando esta en funcionamiento, como un tren o vehiculo eléctrico. El
hecho de que dicho componente de un producto complejo pueda estar visible, en teoria,
cuando se introduce en una carcasa transparente o cubierta constituye un criterio meramente
hipotético y aleatorio que no debe ser considerado.
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Cuando ninguna de las caracteristicas de un disefio aplicado a un componente (p. €j.,
una junta torica) sea visible durante la utilizacion normal del producto complejo (p. €j., un
sistema de bomba de calor), dicho disefio sera rechazado si se alegara dicha causa en una
oposicion (sentencias de 20/1/2015, T-616/13, Heat Exchanger Inserts, EU:T:2015:30, § 14-
16).

Sin embargo, la LDI no exige que un componente sea claramente visible en su
totalidad en todo momento durante la utilizaciébn del producto complejo. Bastara que la
totalidad del componente pueda verse en algin momento de un modo en que puedan
apreciarse todas sus caracteristicas esenciales.

Cuando las caracteristicas de un disefio aplicadas a un componente solo son
parcialmente visibles durante la utilizacién normal del producto complejo, la comparacién con
los correspondientes disefios anteriores invocados se limitara a las partes visibles.

3. Caracteristicas claramente reconocibles

Las caracteristicas del disefio que no sean claramente reconocibles en su
representacion grafica no pueden contribuir a su novedad o a su caracter singular (Directiva
98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la
proteccién juridica de los dibujos y modelos, considerando 11).

De igual modo, las caracteristicas del disefio anterior que no tienen una calidad
suficiente que permita discernir los detalles en la representacién del disefio anterior no
pueden tenerse en cuenta a efectos de los articulos 5 al 11 de la LDI.

Las caracteristicas de un disefio anterior pueden complementarse con caracteristicas
adicionales que se hicieron publicas de distintas maneras, por ejemplo, por una parte, a
través de la publicacién de un registro y, por otra, mediante la presentacion al publico de un
producto que incorpora el disefio registrado en los catalogos. Sin embargo, estas
representaciones deben hacer referencia a un mismo disefio anterior (sentencia de 22/6/2010,
T-153/08, Equipo de comunicacion, § 25 a 30).

4. Caracteristicas no reivindicadas —renuncias-.

Las caracteristicas del disefio que no se reivindiquen por una renuncia no se
consideraran a efectos de la comparacion de los disefios. Esto es aplicable a las
caracteristicas de un disefio representado por lineas punteadas, contornos o colores o que
dejen claro de otro modo que se busca la proteccion respecto de dichas caracteristicas
(sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 59-64).

Por el contrario, se tendran en cuenta las caracteristicas que no se reivindiquen de un
disefio registrado anterior a la hora de apreciar la novedad y el caracter singular de un disefio
impugnado. Resulta irrelevante si el titular de un disefio registrado anterior puede reivindicar
la proteccion en relacion con las caracteristicas no reivindicadas, siempre que hayan sido
divulgadas junto al disefio anterior en su totalidad.

4.1.2.2 Novedad
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Con arreglo al articulo 6 de la LDI Se considerara que un disefio es nuevo si no se ha
divulgado antes un disefio idéntico. Se considerara que los dibujos y modelos son idénticos
cuando sus caracteristicas difieran tan solo en detalles insignificantes.

Existe identidad entre el disefio industrial y un disefio anterior cuando este ultimo
divulga cada uno de los elementos que componen al primero. El marco de la comparacion se
limita a las caracteristicas que componen el disefio. Por lo tanto, es irrelevante si el disefio
anterior divulga otras caracteristicas. Un disefio no podra ser nuevo si estd incluido en un
disefio anterior mas complejo.

Sin embargo, las caracteristicas adicionales o diferenciadoras del disefio podran ser
relevantes para decidir si dicho disefio es nuevo, salvo si dichos elementos son tan
insignificantes que pueden pasar desapercibidos.

Un ejemplo de detalle insignificante es una leve variacién del tono del patrén de color
de los disefios comparados. Otro ejemplo es poner la marca del fabricante tan pequefia, en
uno de los dibujos o disefios comparados, que no es percibida como una caracteristica
significativa.

4.1.2.3 Caracter singular

Se considerara que un disefio posee caracter singular cuando la impresion general que
produzca en los usuarios informados difiera de la impresién general producida por cualquier
otro disefio que haya sido hecho publico antes del dia de presentacién de la solicitud de
registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, de la fecha de prioridad (articulo 7.1 de la LDI).

Al determinar si un disefio posee o0 no caracter singular, se tendra en cuenta el grado de
libertad del autor al desarrollarlo (articulo 7.2 de la LDI).

El usuario informado

El estatus de «usuario» supone que la persona en cuestion utiliza el producto en el
que el disefio se encuentra incorporado, de conformidad con el fin para el que se concibio el
mismo (sentencias de 22/6/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, §
46; de 9/9/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 24; de 6/6/2013, T-
68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 58).

El concepto de «usuario informado», que se refiere a una persona ficticia, parece
gquedar a mitad de camino entre el concepto de consumidor medio aplicable a los asuntos de
marcas, que no ha de tener un conocimiento especifico, y de experto del sector, quien es un
experto con amplios conocimientos especializados. Sin ser disefiadores ni expertos técnicos
(y, por tanto, sin conocer necesariamente qué aspectos del producto en cuestion vienen
dictados por su funcion técnica, como se determina en la sentencia de 22/6/2010, T-153-08,
Communication equipment, EU:T:2010:248, § 48), el usuario informado conoce los diferentes
disefios existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de
conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos disefios y, debido a su
interés por los productos de que se trata, presta un grado de atencion relativamente elevado
al utilizarlos (sentencias de 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 53 y
59; T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 47; de 6/6/2013, T-68/11,
Watch-dials, EU:T:2013:298, § 59).

En otras palabras, el usuario informado no es ni un autor ni un experto técnico. Por lo
tanto, los usuarios informados son personas que poseen algunos conocimientos de los
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disefios existentes en el sector de que se trate, sin que sepan necesariamente cuales son los
aspectos del producto que responden a su funcién técnica.

El usuario informado no es ni el fabricante ni el vendedor de los productos en los que
se prevé incorporar los disefios de que se trate (sentencia de 9/9/2011, T-10/08, Internal
combustion engine, EU:T:2011:446, § 25-27).

Sin embargo, en funcién de la naturaleza del producto en que se incorpora el disefio
(p. €j., soportes promocionales), el concepto de usuario informado podra incluir, en primer
lugar, a los profesionales que adquieren dichos productos para distribuirlos a los usuarios
finales y, en segundo lugar, a los propios usuarios finales (sentencia de 20/10/2011, C-281/10
P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 54). El hecho de que uno de los dos grupos de usuarios
informados antes mencionados perciba que los disefios de que se trata producen la misma
impresion general es suficiente para constatar que el disefio controvertido carece de caracter
singular (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 56).

Cuando la naturaleza del producto en el que se incorporen los disefios comparados
asi lo permita, la impresion general producida por dichos disefios se apreciara a partir de la
premisa de que el usuario informado puede hacer una comparacién directa entre ellos
(sentencia de 18/10/2012, asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, Ornamentacion,
EU:C:2012:641, § 54-55).

Laimpresiéon general

Salvo si los disefilos comparados incluyen caracteristicas funcionales o invisibles o0 no
reivindicadas, los dos disefios deberan compararse de forma general. Esto no significa, sin
embargo, que debe darse la misma importancia a todas las caracteristicas de los disefios
comparados.

En primer lugar, el usuario informado utiliza el producto al que esta incorporado el
disefio de conformidad con la finalidad a la que esta destinado dicho producto. La importancia
relativa que se da a las caracteristicas de los disefios comparados puede, por tanto, depender
de cémo se utiliza el producto. En particular, el papel que desempefian algunas
caracteristicas podran ser menos importantes en funcion de su visibilidad reducida cuando el
producto esta en uso (sentencias de 22/6/2010, T-153/08, EU:T:2010:248, § 64-66 y 72; de
21/11/2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, 8§ 45-46; de 4/2/2014, T-339/12,
Armchairs, EU:T:2014:54, § 30; de 4/2/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 57).

En segundo lugar, al apreciar la impresion general causada por los dos disefios, el
usuario informado dara menos importancia a las caracteristicas que son totalmente banales y
comunes a todos los ejemplos del tipo de producto de que se trate y se concentraran en las
caracteristicas que son arbitrarias o que difieren de la norma (sentencias de 18/3/2010, T-
9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 77; de 28/11/2006, R 1310/2005-3, Galletas, § 13;
resolucién de 30/7/2009, R 1734/2008-3, Forks, § 26 y siguientes).

En tercer lugar, las similitudes que afectan a las caracteristicas respecto de las que el
autor disfruta de un grado de libertad limitado tendran poca entidad en la impresion general
que producen dichos disefios en el usuario informado (sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal
rappers, EU:T:2010:96, § 72).

En cuarto lugar, cuando esta familiarizado con la saturacion de la técnica anterior
debida a la densidad del acervo de dibujos y modelos existente, el usuario informado podra
ser mas sensible incluso a las pequefas diferencias entre los disefios que producen una
impresion general distinta (sentencias de 13/11/2012, T-83/11 y T-84/11, Radiatori per
riscaldamento, EU:T:2012:592, § 81; de 12/3/2014, T-315/12, Radiatori per riscaldamento,
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EU:T:2014:115, § 87). Para demostrar un impacto real de dicha saturacion sobre la
percepcién del usuario informado, el titular del disefio registrado impugnado debera presentar
las pruebas suficientes del acervo de dibujos y modelos existente, asi como su densidad en la
fecha de presentacion del disefio registrado o en su fecha de prioridad (resoluciones de
10/10/2014, R 1272/2103-3, Radiador |, 8 36 y 47; de 9/12/2014, R 1643/2014-3, § 51).

Un ejemplo de lo anterior es lo recogido en la sentencia de 4/2/2014, T-339/12,
Armchairs, EU:T:2014:54, § 23-37DMC n° 1 512 633-0001, en el cual se sostuvo que el
disefio impugando creaba una impresion general diferente a la que producia el disefio anterior
(DMC n° 52 113-0001). EI Tribunal General considerd que, en un area en la que el grado de
libertad del autor para desarrollar su disefio no tiene ninguna limitacién técnica o juridica, las
caracteristicas diferenciadoras de los dos disefios, prevalecian sobre sus aspectos comunes.
En concreto, el hecho de que el sillon del disefio anterior tenga una forma rectangular en vez
de cuadrada, que su asiento esté mas bajo y que los brazos sean mas anchos, fue decisivo
para respaldar la conclusion de que el disefio impugnado tenia caracter singular.

De acuerdo con el TG, ha de tenerse en cuenta la diferencia entre los dibujos y
modelos en cuestiébn en lo que atafie al angulo del respaldo y el asiento del sillén
representado en el dibujo impugnado, teniendo en cuenta que la impresion general producida
en el usuario informado debe determinarse necesariamente a la luz del modo en que se utiliza
el producto en cuestion. Dado que un asiento y un respaldo inclinados daran lugar a un nivel
de comodidad diferente al procurado por un asiento y un respaldo rectos, el uso que se dara
al sillén por un usuario prudente se vera afectado probablemente por tal diferencia (sentencia
de 4/2/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30).

En otro caso, el TG sostuvo que las caracteristicas diferenciadoras entre los disefios,
incluyendo la presencia de tres cojines en el DMC impugnado, se compensaban por sus
caracteristicas comunes (la forma rectangular, el respaldo y asiento plano, el asiento colocado
por debajo de la mitad de la estructura de los sillones y soféas, etc.) (sentencia de 4/2/2014, T-
357/12, Sillones y sofas, EU:T:2014:54, § 44-60).

El TG confirm6 que los cojines son menos importantes que la estructura de los sillones
al evaluar la impresion general causada por los disefios, ya que los cojines no son elementos
fijos y pueden separarse con facilidad del producto principal, y a menudo pueden venderse y
adquirirse por separado, a un coste relativamente escaso en comparacion con el de la
estructura de un silléon. El usuario informado percibe los cojines como un mero accesorio
opcional. Dificilmente pueden considerarse «una parte significativa del disefio». En
consecuencia, la impresion general producida por los disefios en cuestidon estd dominada por
la estructura de los sillones en si, y no por los cojines, que pueden considerarse elementos
secundarios (sentencia de 4/2/2014, T-357/12, Sillones y sofas, EU:T:2014:54, § 37-38).

El grado de libertad del autor

El grado de libertad del autor depende de la naturaleza y de la finalidad del producto
en que se incorporara el disefio, asi como del sector industrial al que pertenece dicho
producto. Los examinadores tendran en cuenta la relacion de los productos a los que vaya a
incorporarse o aplicarse el disefio pero también, el propio disefio, en la medida en que precisa
la naturaleza del producto, su destino o su funcién (véase la sentencia de 18/3/2010, T-9/07,
Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56).

El grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el disefio se determina, entre
otros, sobre la base de los imperativos vinculados a las caracteristicas impuestas por la
funcion técnica del producto, o de un elemento del producto, o de las prescripciones legales
aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalizacion de determinadas
caracteristicas que entonces pasan a ser comunes a los disefios aplicados al producto de que
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se ftrate (sentencias de 13/11/2012, T-83/11 y T-84/11, Radiatori per riscaldamento,
EU:T:2012:592, § 44).

Cuanto mayor sea la libertad del autor en la elaboracion del disefio impugnado, menor
serd la probabilidad de que unas diferencias de escasa magnitud entre los disefios en
cuestion basten para producir una impresion general diferente en el usuario informado. Por el
contrario, cuanto mas restringida sea la libertad del autor en la elaboracion del disefio, méas
podran bastar las diferencias de escasa magnitud entre los disefios controvertidos para
causar una impresion general en el usuario informado (sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal
rappers, EU:T:2010:96, § 67 y 72). Por tanto, si el autor disfruta de un amplio grado de
libertad en la elaboracién de un disefio, esto refuerza la conclusion de que los disefios que
carecen de diferencias significativas producen la misma impresién general en el usuario
informado (sentencia de 9/9/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 33).

El hecho de que la finalidad prevista de un producto determinado que exige la
presencia de determinadas caracteristicas puede no implicar un grado de libertad restringido
del autor cuando las partes presenten pruebas de que existen posibilidades de variacién en la
posicion de dichas caracteristicas en la apariencia general del propio producto (sentencias de
14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 69; de 6/10/2011, T-246/10, Reductores,
EU:T:2011:578, § 21-22; de 9/9/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, §
37).

El grado de libertad del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el
mercado disefios similares y formen una «tendencia general» 0 coexistan en los registros de
las oficinas de la propiedad industrial (sentencia de 22/6/2010, T-153/08, Communications
equipment, EU:T:2010:248, § 58).

En el ANEXO 2 se muestra, a titulo ejemplificativo la calificacion realizada por la
OEPM sobre el grado de libertad asignado a una serie de productos.

4.2 Funcion técnica

El articulo 11.1 de la LDI establece que «el registro del disefio no conferira derecho
alguno sobre las caracteristicas de apariencia de un producto que estén dictadas
exclusivamente por su funcion técnica» y, por tanto, dichas caracteristicas no pueden
contribuir a la novedad y el caracter singular de un disefio y no deberan tenerse en cuenta a
la hora de comparar un disefio con los correspondientes disefios anteriores (articulo 11 LDI).

En el caso de las caracteristicas dictadas de apariencia del producto que estén
dictadas "exclusivamente" por su funcién técnica, el registro del disefio NO conferira derecho
alguno sobre dichas caracteristicas. Si concede este derecho a otras caracteristicas
funcionales que, perteneciendo al mismo disefio, ho son técnicamente necesarias.

Por ejemplo, la funcion técnica de un destornillador seré la de atornillar y desatornillar
y para eso necesita un mango y un vastago con una determinada punta configurada en
estrella, en filo, cuya forma viene exclusivamente definida por su funcion técnica. Este Ultimo
elemento no quedara protegido.

Por tanto, podemos proteger por medio del disefio las caracteristicas de apariencia del
producto que sean funcionales pero siempre que no sean técnicamente necesarias. En
muchos casos se pueden crear multiples formas para un disefio sin que varie el resultado
técnico obtenido. Es evidente que, en el caso del destornillador, el mango puede presentar
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multiples formas y podra ser objeto de disefio, de tal forma que, cuando se comercialice el
producto y esté en el mercado, sélo estara protegido el mango.

4.2.1 Justificacion

El articulo 11.1 de la LDI niega la proteccion a aquellas caracteristicas de la apariencia
de un producto que se escogieron exclusivamente con el fin de permitir que un producto
cumpliera su funcién, en contraposicién con aquellas caracteristicas que fueron elegidas, al
menos hasta cierto grado, con el fin de mejorar la apariencia visual del producto.

Esto no significa que todo el disefio deba ser cancelado tras una oposicién El disefio
en su totalidad solo sera nulo si todas las caracteristicas esenciales de la apariencia del
producto de que se trate han sido dictadas por su funcion técnica.

4.2.2 Examen

Para determinar si las caracteristicas esenciales de la apariencia del producto en el
que se incorporara el disefio impugnado estan dictadas Unicamente por su funcién técnica,
primero es necesario determinar cual es la funcién técnica del producto. Hay que tener en
cuenta la indicacion que al mismo se refiere en la solicitud de registro del disefio pero también
el propio disefio, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su
funcion (véase por analogia la sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96,
§ 56).

Si el articulo 11.1 de la LDI se aplica o no debe apreciarse de forma objetiva y no
desde la percepcion del usuario informado, quien puede tener un conocimiento limitado de las
cuestiones técnicas.

La funcionalidad técnica de las caracteristicas de un disefio podra valorarse, entre
otros, teniendo en cuenta los documentos relativos a las patentes que describen los
elementos funcionales de la forma de que se trate.

4.2.3 Formas alternativas

El articulo 11.1 de la LDI no exige que el Unico medio para lograr la funcion técnica del
producto sea una determinada caracteristica. Este articulo es aplicable en los casos en que la
necesidad de lograr la funcion técnica del producto fuera el Unico factor pertinente para elegir
la caracteristica de que se trate.

4.3 Disenos de interconexiones

De acuerdo con el articulo 11.2 de la LDI, el registro de un disefio no puede recaer
sobre las caracteristicas de apariencia de un producto que hayan de ser necesariamente
reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir conectarlo mecanicamente a
otro producto, adosarlo o ponerlo en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada
uno de ellos pueda cumplir su funcién, aunque dicha forma y dimensiones exactas sean
arbitrarias.

Con esto se pretende que no se monopolice una forma de conexién de productos
pertenecientes a distintas marcas o empresas, defendiendo de esta forma la interoperabilidad
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y competencia de estos productos en el mercado, por ejemplo, piezas o repuestos de los
vehiculos a motor, repuestos de electrodomeésticas, bienes de consumo electrénicos, etc.

La anterior prohibicién tiene una excepcion: los derechos derivados del registro se
reconoceran sobre los disefios de las piezas que permitan el ensamble o la conexion multiple
de productos intercambiables dentro de un sistema modular y asimismo cumplan con las
condiciones de ser nuevos y poseer caracter singular. A esta excepcion se la conoce como
"Clausula LEGO"."

En ambos casos, el examen comparativo se hard si se formulan oposiciones al
respecto.

Por otra parte, unas caracteristicas técnicas del tipo expuesto en este articulo no
originan un derecho de disefio aunque se haya mantenido el disefio registrado por no haber
resultado pertinentes las pruebas presentadas con la oposicion.

4.4 Titularidad del registro

De conformidad con el articulo 13 c), constituye un motivo de oposicion que el titular
del registro de disefio no tenga derecho a obtenerlo segun los articulos 14 y 15 de la ley
cuando asi se haya declarado mediante resolucion judicial firme.

En este caso, el examinador solo podra entrar en el examen de fondo si el oponente
puede probar que existe una sentencia firme sobre su legitimidad sobre el disefio registrado.

Como en los procedimientos ante la OEPM se presumira que el solicitante esta
legitimado para registrar el disefio, en caso de que se desee hacer valer que el peticionario
carece de derecho para registrar un disefio industrial las acciones correspondientes se
ejerceran ante los tribunales ordinarios.

4.5 Conflicto con el derecho de un diseno anterior

De conformidad con el articulo 13 d) de la LDI el disefio podra cancelarse si entra en
conflicto con un disefio anterior que haya sido hecho publico después del dia de presentacion
de la solicitud o, si se reivindica prioridad, después de la fecha de prioridad, y que esté
protegido desde una fecha anterior a la mencionada:

a) Por un disefio protegido en Espafia en virtud de una solicitud o
registro a través de la OEPM

b) Por un disefio registrado o por una solicitud de registro;

C) por un derecho de disefio registrado en virtud del Acta de

Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y
modelos industriales, adoptada en Ginebra el 2 de julio de 1999, en adelante
«el Acta de Ginebra», que fue aprobada por la Decision 954/2006 del Consejo
y que tenga efectos en la Uni6n Europea Comunidad o en Espafia o por una
solicitud de registro.

Un disefio entra en conflicto con un disefio anterior cuando, habida cuenta de la
libertad del autor en la elaboracion de ese disefio, tal disefio no produce en el usuario
informado una impresién general distinta de la producida por el disefio anterior invocado
(sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 52).
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La OEPM presumiré que el disefio anterior es vélido salvo si el titular aporta pruebas
de que una resolucion definitiva ha declarado nulo el disefio anterior antes de adoptar dicha
resolucion (véase por analogia la sentencia de 29/3/2011, C-96/09P, Bud, EU:C:2011:189, §
94-95).

4.6 Uso de un signo distintivo anterior

El disefio sera declarado nulo si incorpora un signo distintivo anteriormente protegido
en Espafa cuyo titular tenga derecho a prohibir el uso del signo en el disefio registrado.
(articulo 11 f) de la LDI).

4.6.1 Signo distintivo

El concepto de «signo distintivo» abarca tanto a las marcas registradas como a los
nombres comerciales tanto espafiolas como comunitarias o internacionales.

4.6.2 Uso en un diseio posterior

El concepto de «uso en un disefio posterior» no presupone necesariamente una
reproducciéon completa y detallada del signo distintivo anterior en un disefio posterior. Aunque
determinados elementos del disefio estuvieran ausentes en el signo distintivo anterior y se le
hubieran afiadido otros, podria tratarse de un «usox» de dicho signo, en particular cuando los
elementos omitidos o afiadidos son de importancia secundaria y no es probable que el publico
de referencia se percate de ello. Bastard que el disefio y el signo distintivo anterior sean
similares (sentencias de 12/5/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 50-
52; de 25/4/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 23).

Cuando un disefio incluya un signo distintivo sin ninguna renuncia, dejando claro que
no se busca la proteccion respecto de dicha caracteristica, se considerara que el disefio
utiliza el signo distintivo anterior incluso si este dltimo se reproduce en solo una de las
perspectivas (resolucion de 18/9/2007, R 0137/2007-3, Recipientes, § 20).

4.6.3 Examen por parte de la OEPM

La OEPM presumira que el pablico destinatario percibira el disefio impugnado como
un signo que puede utilizar «para» o «en relacién con» productos o servicios (sentencias de
12/5/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 107; de 25/4/2013, T-55/12,
Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 39y 42).

La OEPM presumira asimismo que el signo distintivo anterior es valido salvo si el
titular aporta pruebas de que una resolucion definitiva ha declarado nulo dicho signo distintivo
anterior antes de adoptar la resolucion.

Dado que los signos distintivos estan protegidos respecto de determinados productos
0 servicios, la OEPM examinara respecto de qué productos esta destinado a utilizarse el
disefio impugnado (sentencia de 12/5/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190,
§ 108). A efectos de determinar si dichos productos y servicios son idénticos o similares, la
OEPM tendra en cuenta la relacién de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse
el disefio pero también, el propio disefio, en la medida en que precisa la naturaleza del
producto, su destino o su funcion (sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers,
EU:T:2010:96, § 56). La apreciacion de la similitud de los productos se llevar4 a cabo sobre la
base de los principios definidos sobre la identidad y riesgo de confusién.
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La Resolucion 377/2012 del TSJ de Barcelona define que, aunque el articulo 13 f) de
la LDI deba ponerse en relacién con el articulo 6.1 de la Ley de Marcas, esto no es razén
suficiente para que haya que entender que requisitos como la generacién de un riesgo de
confusion deban extenderse también a los disefios industriales. La Resolucién estima que "en
definitiva, el "dubium" planteado es si el disefio solicitado incorpora el grafico contenido en las
marcas oponentes, lo cual se produciria si dicho disefio no fuera nuevo (bien porque es
idéntico a ese grafico, bien porque difiere en detalles irrelevantes) y careciera de caracter
singular (porque la impresion general que produce en el usuario informado no difiera de la
producida por aquel grafico contenido en las marcas oponentes).

Cuando se vaya a incorporar el disefio en logotipos bidimensionales, la OEPM
considerara que dichos logotipos podran aplicarse a una gama ilimitada de productos y
servicios para los cuales esta protegido el signo distintivo anterior.

4.7 Uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la
normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro

El disefio sera declarado nulo si constituye un uso no autorizado de una obra protegida
en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro.

El objeto del examen consiste en determinar si se ha producido un uso no autorizado
de una obra protegida por la legislacién sobre derechos de autor de un Estado miembro, y no
establecer si el disefio en cuestion posee caracter novedoso o singular (véanse por analogia
las sentencias de 23/10/2013, T-566/11 y la sentencia T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, § 73).

4.8 Uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el
articulo 6 ter del Convenio de Paris, o de distintivos,
emblemas y blasones distintos de los contemplados en el
articulo 6 ter.

Se recomienda a los solicitantes de Disefios industriales que eviten incluir en la
representacion gréafica de los disefios:

. Elementos tales como distintivos, emblemas (p.ej el emblema de
la Cruz Roja) o blasones que sean de interés publico como el escudo, la
bandera y otros emblemas de Espafia, sus comunidades autbnomas, sus
municipios, provincias u otras entidades locales.

o Elementos que figuran en el articulo 6 ter del Convenio de Paris
- escudos de armas, las banderas y otros emblemas de Estado -y a los que
puede accederse a través de la base de

datos: http://www.wipo.int/article6ter/es/
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5 Pruebas presentadas en apoyo de la oposicion

La OEPM aplicara el siguiente criterio:

Se admiten documentos de cualquier modalidad de propiedad industrial contra el
registro concedido. Se incluyen entre los documentos, asimismo, los catalogos comerciales o
prospectos, asi como los libros y publicaciones perioddicas, generalmente diarios y revistas,
siempre que éstos muestren una fecha de puesta a disposicion del publico que sea fehaciente
y anterior a la fecha de presentacion de la solicitud de registro del disefio, o de prioridad en su
caso. Se considera fehaciente la fecha de depdésito legal, si existiera.

Se considerard documento aceptable un acta de manifestaciones de un tercero,
levantada ante un notario o un fedatario publico “in situ”, en determinada fecha y lugar publico
y en cuyas manifestaciones se hace referencia a un objeto concreto, que se adjunta al acta,
por medio de fotografias.

Todos los documentos anteriores, por si, deberan ir acompafiados de traduccion al
castellano en caso de que estén redactados en otro idioma.

El oponente debera citar expresamente la parte o partes del documento presentado
como prueba en que fundamenta los motivos de su oposicion.

Por otra parte, la calidad del objeto técnico en cuestion ha de ser idonea para permitir
la comparacion entre los disefios objeto de confrontacién.

Los documentos en cuestion han de ser originales o copias del original debidamente
cotejados y autenticados. No se admitiran hojas sueltas indebidamente paginadas si no se
encuentran adecuadamente relacionadas con la publicacion correspondiente. No se
aceptaran pruebas fisicas.
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6 Conclusion del procedimiento

6.1 Desestimacion de la oposicion

La OEPM desestimara mediante resolucién motivada las oposiciones presentadas,
cuando considere que el disefio registrado no incurre en ninguno de los motivos de oposicién
invocados, o cuando en los supuestos a los que se refiere el apartado 2 del art. 35 de la Ley
20/2003 ( el disefio incumple alguno de los requisitos de proteccién establecidos en los
articulos 5 al 11 de la Ley 20/2003, el disefio incorpora una marca o un signo distintivo ya
protegido, o se hace un uso no autorizado de una obra protegida en Espafia por la propiedad
intelectual, o se hace un uso indebido de elementos que figuran en el art. 6 ter del Convenio
de la Unién de Paris), el titular del disefio presente, con la contestaciébn, nueva
representacion, y en su caso, descripcién del disefio impugnado que, suprimiendo el motivo
que causO la oposicion, elimine el fundamento de la misma, siempre que el disefio
impugnado, pese a la modificacion, preserve su identidad sustancial.

La desestimacion de la oposicion conllevara el mantenimiento del registro del disefio o
disefios afectados.

6.2 Estimacion de la oposicion
La OEPM estimara la oposicién si

. el disefio estd incurso en alguno de los motivos de denegacién de registro
invocados por el oponente como fundamento de la misma,

. o cuando, pese a haber eliminado el elemento que motivo la oposicion en los
supuestos a que se refiere el art. 35.2 de la ley, el disefio registrado, tras la modificacion
propuesta, no preserva su identidad sustancial.

La estimacion de una oposicion conllevara la cancelacion del disefio o disefios
afectados

6.3 Estimacion parcial de la oposicion

La OEPM podra estimar parcialmente las oposiciones que se refieran a mas de un
disefio objeto de un registro multiple.
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7 Retirada. Renuncia

En el caso de que un oponente retire su oposicion después de que ésta haya sido
admitida, el examinador lo tendra en cuenta y asi lo hard constar en la resoluciéon de
mantenimiento de la concesién del registro, haciendo las anotaciones oportunas.
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8 Anexo 1: “Wayback Machine”.

El Internet Archive (Archivo de Internet) es una biblioteca digital gestionada por una
organizacién sin animo de lucro dedicada a la preservacion de archivos, capturas de sitios
publicos de la Web, recursos multimedia y también software. Fue creada en 1996.

Entre sus secciones se encuentra la Wayback Machine que dispone de 40 mil millones de
paginas de internet grabadas desde 1996. Wayback Machine es una base de datos que
contiene réplicas de una gran cantidad de paginas de Internet , asociadas a la fecha en que
fuero grabadas. Su direccion es: https://archive.org/web/

Escribiendo una direccién una direccion URL aparecen referencias a todas las fechas en
gue se ha hecho grabaciones de la pagina con esta direccion. Por ejemplo:

@ https://archive.org/web

INTERNET ARCHIVE

ma!l“a“u ["Hﬂ " |"H http://www.oepm.es

BROWSE HISTORY

En general, se considera que “Internet Archive Wayback Machine” es una pagina web
cuyas fechas pueden considerarse fidedignas (por ejemplo la Oficina Europea de Patentes lo
hace). El “Office Manager” de “Internet Archive” con domicilio en San Francisco, California,
puede aportar una declaracién jurada. Buscando entre las grabaciones de las paginas de
http://www.oepm.es. Podemos ver que la del 13/05/2007 es:

asr QY sun
. 2007 [RAI
i et

B 250 st
H SHALS Of NoUSTRI TURISMO
U PeohRds

£COMO PODEMOS PROTEGER NUESTRAS
MARCAS E INVENCIONES? e r—

Tramites en linea
i } Todos los tramites disponibles a

\ @ golpe de ratén. Realiza ahora tus

» Pago telematico

= Solictud de marca o nombre comercial
- Solicitud de patente europea y PCT

« Presentacion de recursos.

= Envio de ficheros de pago

Vertodos

solictudes, sin necesidad de
desplazamientos

» Tasas y precios piiblicos 2007

» BOPI

» Museo Virual

» Archivo Histérico

» Enlaces y direcciones de interés

» Actuaciones frente a la Pirateria Industrial

» Empleo

» Estadisticas.

» Ayudas

» Lictaciones

» Educacion y Formacién en Propiedad
Industrial

© 2006 Oficina Espafiol

La OEPM consulta por ti
@ 3 Nuestos  Técnicos _elaboran
e informes en cualquier campo de la
técnica de dmbito nacional y
L mundial
= ([Warinformacion

Consulta por ti mismo

Realiza tus propias bisquedas
utiizando las bases de datos
gratuitas y accesibles a través de
nuestra pagina web

+ Localizador de marcas.

+ Situacion de expedientes

- Invenciones en espafiol: CIBEPATNET

= Invenciones en otros idiomas: esp@cenet

= Invenciones Latinoamericanas: esp@cenet-
Latipat

+ Clasificacion Internacional de Patentes

« Disefios

31

Noticias

* Debate sobre las perspectivas financieras
enla OAM

» V Salén Internacional de Inventos e
Innovacion Tecnolbgica: Imaginaria

» Celebracion el Primer Simposio
Internacional sobre Disefios Industriales

Informacion
tecnoldgica
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Sin embargo para saber la fecha en que las paginas asociadas o las imagenes fueron
archivadas hay que utilizar el criterio explicado en “How can | tell what date a particular image
was archived?”

Segun este criterio, por ejemplo para saber la fecha de la sefialada en la figura siguiente:

Tramites en linea

Todos los tramites disponibles a

golpe de raton. Realiza ahora tus
Ver imagen
Copiar imagen

* Pagot  Copiar la ruta de la imagen

= Solicitu

» Solicitt  Guardar imagen como...

= Preser S

= Envio ¢ SO nagen L
Establecer como fondo de escritorio...

Werte  Ver informacidn de la imagen

- Descargar en lote...
- Descargar todas las imdgenes en lote...

z ;%SSS “# Descargar en lote con palabra dave...
» Muse - Build Gallery With Imagen de enlace

» Archi ~4 Construir galeria usando enlace:

» Enlac ¥ FashGot
» Actug 9 =

» Emple  Inspeccionar elemento

» Estad .
ABP - Blogquear imagen...
» Ayud o

LN i oI Bigat

Hay que seleccionar “Copiar la ruta de la imagen” y abrir una nueva pestafa con esta
direccion:

https://web.archive.org/web/20070702045708im/http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=u
rlimggrande_es_es&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=Imagen&blobwhere=
1144260495262&ssbinary=true

(D
B

https://web.archive.org/web/20070702045708im_/http: /fwww.o [ =

A partir de la direccion de la imagen donde se incluye [afio yyyy][mes mm][dia dd][hora
hh:mm:ss] se puede deducir que la imagen que aparece fue archivada en esta biblioteca
digital el 02/07/2007, a las 04:57:08 horas, fecha posterior a la de la pagina.

Por lo tanto, siempre que se acepte que estos documentos de internet son fidedignos,
puede conocerse cuando fueron archivadas las capturas de paginas web y de sus figuras,
gue en principio pueden considerarse publicas en esas fechas.
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9 Anexo 2: “SafeCreative”.

El producto SafeStamper de SafeCreative.org ofrece una certificacion digital (privada) de
paginas web estéticas o de sesiones de navegacién. Por tanto, podria ser empleada como
prueba de que en la fecha de la certificacion se podria entrar en una pagina web y navegar
hasta por ejemplo un catalogo, con lo que serviria de prueba de que en la fecha del certificado
el catalogo era accesible al publico a través de internet.

Mas informacion: https://youtu.be/uLwPXIQ69zo

Esto puede ser una manera de probar que un catalogo ha sido hecho accesible al publico,
ante el problema de la exclusion de los catalogos del depdésito legal. Esta certificacion digital
privada podria ser utilizada como prueba en oposiciones de modelos de utilidad o de disefios
ante la OEPM.

¢ Qué certificaciones privadas podrian aceptarse? Las obtenidas a través de un “tercero de
confianza” de acuerdo al art.25 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la informacién y de comercio electronico, que esté incluida en los Prestadores de servicios
electrénicos de confianza cualificados por el Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital.

33



MINISTERIO

DE ENERGIA, TURISMO

10 Anexo 3: “Grado de libertad”.

Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas

Criterio de la OEPM sobre el grado de libertad de una serie de productos.

Disefio Indicacién de producto Grado de libertad Comentarios
y clase
“Brochas” (clase Medio La funcion técr)ica limita el
04 04) grado de libertad.
“Cepillos lavavajillas” Bajo
(clase 04.01)
\ 0 “Sacacorchos” (clase Bajo Laé‘;;‘géog;elﬁofgﬁszg el
d f&( 07.06) obstante, la posibilidad de
Y modificar su forma y
ornamentacion es amplia.
“Cargadores eléctricos Bajo La funrg'gg éiclfi‘iia%angfgita el
para teléfonos” (clase g '
_ 13.02)
- “Refrlgeradores” (Clase Med|o La funcién técr_]ica limita el
]_ 15 07) grado de libertad.
“Instrumentos de Medio La funcion técr_]ica limita el
m percusion’ (clase grado de libertad.
R, 17.04)
“Equipo y aparato para Med|0 La funcic’)n_técnica limita el
. . d rte” grado de libertad, aunque
gimnasia y aeporie puede variarse la forma 'y
(clase 21.02) la ornamentacion.
“Linternas” (clase Bajo
26.02)
‘Bombillas” (clase Bajo
" 26.04)
=
“Tiendas” (C/ase Bajo El_diseﬁador soIo_ tendria
21.04 cierto grado de libertad
: ) respecto a la forma,
transparencia y colores.
“Pipas” (clase 27.02) Medio
“Sombrillas” (clase Medio
03.03)
“Cintas adhesivas” Bajo La funcion técr_lica limita el
(clase 05 04) grado de libertad.
“Ma'qu/na Ca/culadora ” Bajo La funcién técnica limita el

(clase 18.01)

grado de libertad.
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Disefio Indicacion de Grado de libertad Comentarios
producto y clase
“Botones” (clase Medio
02.07)
“Sillas de oficina” Medio-alto El disefiador es libre de
| 06.01 determinar los componentes
(clase 06.01) como la forma del asiento,
los brazos, el respaldo, el
color o la apariencia general.
“Vajilla” (clase 07.01) Alto
“Altavoces” (clase Medio
14.01)
i “Botellas para Alto
' cosméticos” (clase
09.01)
“Watches” (class Alto Muchos elementos del reloj
10 02 como la carcasa, tapa, correa
: ) y hebilla pueden varias en
forma y decoracién.
“Bascula” (clase Medio
10.04)
“Mauinas vending” Alto
(clase 20.01)
“Juegos y juguetes” Alto
(clase 21.01)
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11 Anexo 4: “Requisitos que deben cumplir los logos y simbolos

graficos que consisten en elementos verbales o numéricos para ser
considerados disefios”.

¢ Registrable como disefio en
clase 32?7

Simbolo

Europeanist

No, se trata de texto plano

)
&
(=
©
(]
8— No, se trata de texto plano
|-
3
48]
EUROPEANIST Si, la combinacion de colores con la utilizacion de un
estilo diferente hacen el disefio aceptable.

Si, la combinacion de colores con la utilizaciéon de un
estilo diferente hacen el disefio aceptable.

-
P Si, la combinacion de colores con la adicion de un
punto central al final del texto hacen el disefio

aceptable.

fa/‘cyea/(/[?t

Si, si bien se trata de un caso limite.

U ﬂg PQ.&.N] ! sT Si, debido al logo en 3D, la ausencia de una Fuente

estandar o el contorneado alrededor de las letras.

No, el estilo de letras y el fondo coloreado no seria
suficiente para considerarlo como disefio.

Eur pca ist Si, en este caso, la combinacion de letras y colores
serian suficientes para considerarlo como disefio.
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iz

PP

Si, teniendo en cuenta tanto la escritura a mano como
el subrayado.

Europeanist

No, se basa simplemente en el subrayado tradicional
de las 4 primeras letras.

Luropean

V7 4

Si, debido al uso de un estilo especifico junto con una
cierta forma especifica del texto.

Europeamsl

Si, debido al uso de estilos y colores diferentes y
combinados.

No, se trata de una combinacién de elementos
estandar.

STO
CKH
OLM

Si, debido a la especifica estructura de las letras
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