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INTRODUCCION

El presente documento contiene las principales directrices de procedimiento de concesion
y oposicién 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 Proteccién Juridica del Disefio Industrial y el Real Decreto 1937/2004, de 27
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecucién 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

espafol 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 tramitacion 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 pequefias y medianas empresas y los disefladores.

2. Siempre que un examinador haga una propuesta de resolucion contraria a los
intereses del solicitante, deberd motivar dicha resolucién. Esta resolucién se
comunicard 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.

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.
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El 6érgano competente para recibir la solicitud hard constar en los documentos que la
compongan el nimero del expediente que le haya correspondido y que nunca sera

moadificado, y el lugar, dia, hora y minuto de su presentacion.

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

presentacion.

Se recomienda que se utilice la presentacién electronica de solicitudes y el pago

electrénico.

En el mismo momento de la recepcion 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 acompafarse copia de la solicitud, el érgano 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 mayuscula 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 haréa constar el nimero del expediente, la representacion en su caso,
descripcion u otra identificacion del disefio, la naturaleza y el nimero de documentos
presentados y el lugar, dia, hora y minuto de su recepcion. En caso de solicitudes

multiples, el recibo identificara el primer disefio, e indicara el nimero 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. ADMISION A TRAMITE

1.1 ESTABLECIMIENTO DE FECHA DE PRESENTACION Y ADMISION A
TRAMITE

A fin de asignar una fecha de presentacion a una solicitud de un disefio industrial, la

OEPM comprobara si la solicitud contiene como minimo:

A. una instancia con una declaracién expresa o implicita de que se solicita el registro
de un disefio,

B. datos que identifiquen al solicitante, y

C. una representacién grafica de cada disefio susceptible de reproduccion, que
permita identificar con claridad las caracteristicas del disefio cuyo registro se

solicita.

El pago de las tasas no es imperativo para asignar una fecha de presentacion.
La solicitud de registro podra presentarse en los impresos normalizados establecidos al
efecto, sin perjuicio de que la representacion del disefio o de los disefios solicitados

pueda realizarse en hoja aparte de acuerdo con lo previsto en el anexo del Reglamento.

El solicitante es, no obstante, libre de utilizar o no dicho formulario.

1.2 IDENTIFICACION

Para asignar una fecha de presentacién bastara con consignar la identidad del solicitante:
las personas fisicas habran de indicar al menos su nombre y apellidos y las personas

juridicas, su denominacién social.

13 REPRESENTACION GRAFICA ADECUADA PARA SU REPRODUCCION.

Se aceptaran dibujos, fotografias en blanco y negro o en color, representaciones
realizadas en ordenador u otras representaciones graficas, a condicion de que sean

susceptibles de reproduccion.
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Las imagenes han de ser de buena calidad y reproducibles. Para determinar los
requisitos de una representacion grafica correcta de los dibujos y modelos, se
consideraran los criterios que siguen y que la OEPM ha adoptado en virtud del Programa

de Convergencia en materia de representacion grafica de un dibujo o modelo.

Se considera que la reproduccién del disefio es de buena calidad si permite distinguir
claramente los pormenores de la cosa objeto de proteccion. El objeto de este requisito es
permitir que los terceros identifiguen con exactitud todos los pormenores del dibujo o

modelo comunitario para el que se solicita proteccion.

Si del examen de admision a tramite resulta que falta alguno de los elementos con los
requisitos previstos mencionados anteriormente, el Jefe del Servicio notificara al
solicitante 0, en su caso, representante o agente, la imposibilidad de otorgar una fecha de
presentacion a la solicitud, en una carta de “Notificacién de inadmision a tramite” para el
disefio o disefios afectados, comunicandole que dispone del plazo de un mes para la
subsanacion de las irregularidades, asi como las consecuencias que se derivan de la

falta de contestacion o subsanacion.

Transcurrido el plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de la fecha de recepcién de
la notificacion efectuada, si ha subsanado debidamente, el expediente sigue su
tramitacion. La fecha de presentacion de la solicitud sera la del dia en que se haya
recibido el escrito de subsanacidn. Si el solicitante no contesta al suspenso o0 no subsana
la solicitud se tendra por desistida, lo cual le sera comunicado mediante la carta
“Notificacion de desistimiento por no subsanacién de irregularidades” y se publicara en el
BOPI.
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2 EXAMEN DE FORMA: FORMALIDADES DE LA
SOLICITUD

2.1 CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

2.1.1. INSTANCIA DE SOLICITUD

En la instancia de solicitud podran figurar tanto los contenidos obligatorios de la misma
como los opcionales. El examinador estudiara los requisitos contenidos en todos los

puntos del apartado 1 del articulo 1 del Reglamento referidos a:

e peticidon de registro de disefio,
e datos del solicitante,

e datos del representante,

e reproduccion gréfica e

¢ indicacion de los productos.

Si el solicitante desea reivindicar una prioridad unionista o de exposicion, en este caso, si
es obligatorio hacerlo en la instancia de solicitud en el momento de su presentacion para
hacer valer este derecho, ya que la falta de este requisito no es subsanable
posteriormente. Es por esta razén que se hacen las correspondientes especificaciones en

este epigrafe
2.1.2. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

En los procedimientos ante la OEPM se presumira que el solicitante esta legitimado para

registrar un disefio.

El solicitante indicara su nombre, direccion, nacionalidad y Estado donde tiene su

domicilio o su sede o establecimiento comercial.

Si la solicitud se presentara en una Comunidad Auténoma distinta de la del domicilio del
solicitante, se debera indicar el establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que
posee en el territorio de la Comunidad Auténoma de presentacion de la solicitud. Esta
ltima indicacion no serd necesaria si el solicitante actia por medio de representante y
éste tuviera su domicilio o una sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad

Auténoma de presentacion de la solicitud.
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Cuando el solicitante sea una persona fisica se indicaran su nombre y apellidos.

Las personas juridicas, ademéas de su nombre, deberan indicar su denominacion social

completa, que puede aparecer por sus siglas (por ejemplo, PLC. S. A.).

A efectos de notificaciones, se podra incluir otra direccion postal. Asimismo se podra
mencionar el numero de teléfono, fax, correo electrénico u otro medio de comunicacion

indicando de entre ellas la forma preferente de notificacion.

En el supuesto de que el interesado actie por si mismo y no tenga domicilio ni sede
social en territorio del Estado espafiol, debera designar a efecto de notificaciones, una
direccién postal en Espafia o, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean
dirigidas por correo electrénico o por cualquier otro medio técnico de comunicacion de
gque disponga la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 155.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Si hubiera varios solicitantes, se especificara la direccibn o medio de comunicacion de
uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse asi, las notificaciones se dirigiran

al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.

Las personas no residentes en un Estado miembro de la Unidon Europea deberan actuar,

en todo caso, representadas por Agente de la Propiedad Industrial.

2.1.3. UNA REPRESENTACION GRAFICA DEL DISENO.

Es sumamente importante que la representacion grafica del disefio cuya proteccién se ha
solicitado sea clara y completa y que ningun elemento del disefio quede sin definir. Debe

ser apta para ser reproducida.
Se aceptaran dibujos, fotografias en blanco y negro o en color, representaciones

realizadas en ordenador u otras representaciones graficas, a condicion de que sean

susceptibles de reproduccion.
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En el encabezamiento de la hoja de representacion del disefio, debera indicarse el
namero del disefio, el ndmero total de disefios solicitados y el de perspectivas
presentadas, asi como el nombre y direccién del solicitante.

La representacion grafica del disefio consistira en la reproduccién grafica o fotogréfica en
blanco y negro o en color y debera reunir los requisitos siguientes:

a. Salvo si la solicitud se presenta por medios electronicos, la reproduccion se adherira o
imprimira sobre hojas de papel aparte o se reproducird en la pagina prevista para ello
en el formulario facilitado por la Oficina.

b. Si se presenta en hojas de papel aparte, el disefio se reproducira en papel blanco
opaco, adherido o impreso directamente. Las hojas seran de tamafio DIN A 4 (29,7 x
21 cm) con un margen izquierdo de al menos 2,5 cms y no deberan estar dobladas ni
grapadas; en la parte superior de la hoja se indicard el nimero de perspectivas de
conformidad con el apartado 2 y, en caso de solicitud multiple, ademas, el numero
consecutivo del disefio.

c. Las dimensiones de la reproduccion no excederan de 26,2 x 17 cm, y aquélla debera
poseer el suficiente contraste y nitidez como para distinguir con precision las
caracteristicas del objeto de la proteccién solicitada y permitir reducir o ampliar cada
una de sus vistas 0 perspectivas a un tamafio que no exceda de 8 x 16 para su
inscripcion en el Registro de disefios y su publicacion de acuerdo con lo previsto en la
ley. Los disefios se reproduciran sobre fondo neutro, sin retoques a tinta o liquido
corrector.

d. Cuando, segun lo previsto en el articulo 6.3 de este Reglamento, se autorice la
presentacion de solicitudes electrénicas, las condiciones, requisitos y caracteristicas
técnicas de la reproduccion gréfica o fotogréfica del disefio y el formato de realizacion,
asi como las modalidades de identificacion de los diferentes disefios en las solicitudes
multiples o de las diversas perspectivas, se determinaran segun lo previsto en el
apartado 1 de la disposicion adicional octava de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de

Marcas.
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2.1.4. FONDO NEUTRO

Un fondo se considera neutro en la medida en que permita discernir con claridad el
disefio que aparece sobre el mismo de su entorno, sin interferencias de ningun otro
objeto, accesorio 0 decoracion, cuya inclusién en la reproduccion pudiera provocar dudas

sobre la proteccion solicitada.

En otras palabras, el requisito de un fondo neutro no exige ni un color «neutro» ni un
fondo «vacio». Resulta decisivo, en cambio, que el dibujo o0 modelo destaque claramente
del fondo para que sea identificable. De conformidad con la practica comun (CP6),
deberan tenerse en cuenta los siguientes aspectos cuando se examina si un fondo es
neutro: color, contraste y sombra. Los ejemplos que se proporcionan a continuacion en
relacion con estos aspectos han sido tomados de la practica comun (CP6), donde
también se incluyen otros ejemplos. Siempre es aceptable un Unico color o un color
predominante en un fondo si este destaca en relaciébn con los colores del dibujo o
modelo.

Ejemplos de un color de fondo Unico o predominante aceptable:

Dibujo o modelo austriaco DMC n.° 002333484-0001
caducado
n.° 1747/1999

Ejemplos de un color de fondo Unico o predominante inadmisible:
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Ejemplo de la CP6 Ejemplo de la CP6

La graduacion de colores o méas de un color en el fondo es admisible siempre que el

dibujo o modelo se distinga claramente.

Ejemplos de una graduacién de color y de mas de un color en el fondo admisible:

DMC n.° 001387476-0001 Dibujo o modelo francés
n.° 955805-0005

Respecto del contraste, todas las caracteristicas del dibujo o modelo deberian ser
claramente visibles. El contraste se considera insuficiente cuando el color del fondo vy el
dibujo o modelo son similares y se mezclan parcialmente uno con el otro, con el resultado
de que no todas las partes del dibujo o modelo contrastan de modo suficiente con el
fondo (es decir, no queda claro dénde acaba el producto y empieza el fondo). En
ocasiones, un fondo mas oscuro puede ser de ayuda cuando el dibujo o modelo es de

color claro o pélido, y viceversa.
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Ejemplo de contraste suficiente con el fondo:

Dibujo o modelo del Benelux
n.° 38895-00

Ejemplos de contraste insuficiente con el fondo:

Dibujo o modelo portugués Ejemplo de la CP6 Dibujo o modelo portugués
caducado caducado
n.° 420-0006 n.° 00023465-0001

Respecto de las sombras o reflejos, estos son admisibles en la medida en que las

caracteristicas del dibujo o modelo sigan siendo visibles.

No son aceptables las sombras o los reflejos cuando el objeto de proteccion del dibujo o
modelo, en cualquiera de las perspectivas presentadas, no puede determinarse de
manera inequivoca. Esto puede ocurrir cuando existe un contraste de color limitado con

el dibujo o modelo o cuando las sombras no permiten apreciar todas las caracteristicas
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del dibujo o modelo, por ejemplo, porgque interfieren con partes del dibujo o modelo,

esconden partes del mismo, o distorsionan el contorno del dibujo o modelo.

Ejemplos de sombras o reflejos admisibles:

Dibujo o modelo danés Ejemplo de la CP6
n.° 2013 00069

Ejemplos de sombras o reflejos inadmisibles:

Ejemplo de la CP6 Ejemplo de la CP6

2.1.5. EXPRESIONES Y SIMBOLOS EN LOS DISENOS.

La representacion no podra incluir expresiones o simbolos explicativos salvo la indicacion
“parte superior”, si se estima necesaria, y en todo caso, el nombre y direccién del

solicitante.

Lo establecido en el Anexo 1 c) del Reglamento (al que remite el art. 4) y referido a que
no se podran incluir "expresiones o simbolos explicativos" no permite excluir del registro

las palabras que constituyen un disefio. Si procedera su exclusion, si no formasen parte
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del disefio y se limitasen a explicar el mismo. Lo importante, por lo tanto, es ver si lo

presentado se acoge a la definicion de disefio o no (art. 1.2 LD).

Transcripcién de un recurso relevante a los efectos interpretativos:

PRIMERA: El Anexo 1.c del Reglamento de Ejecucion de la Ley del Disefio Industrial 20/2003, establece, por remisién del
art. 4, lo siguiente: "La representacion grafica del disefio consistird en su reproduccion grafica o fotogréafica, en blanco y
negro o en color, y deberd cumplir los siguientes requisitos: c) (...) La representacién no podra incluir expresiones o
simbolos explicativos, salvo la indicacion "parte superior”, si se estima necesaria, y, en todo caso, el nombre y direccién del
solicitante." Aplicando esta norma al caso que nos ocupa cabe sefialar que si bien la variante 2 del disefio solicitado incluye
palabras, no se trata de expresiones, términos o simbolos explicativos, sino que las mismas tienen un caracter estético,
artistico u ornamental, ya que constituyen el propio disefio, por lo que no puede serle de aplicacién el articulo citado.
SEGUNDA: De otro lado el art. 1.2 de la Ley 20/2003 de 7 de julio del Disefio Industrial establece que a los efectos de esta
Ley se entendera por: "Disefio: 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
ornamentacion”. Que en el presente caso, las letras o palabras utilizadas no cumplen una funcién explicativa sino
gue estamos ante un tipo de ornamentacion formal cuya funcion es dotar al producto de una determinada
apariencia u ornamentacion, cumpliendo de esta manera los requisitos para ser considerado un disefio industrial
del art. 1delaLey.

Se excluiran de la proteccion como disefios, las palabras per se puesto que no cumplen con la definicién de dibujo o
modelo, porque no constituyen la apariencia de un producto. De tal manera que si la representacién del dibujo o modelo
consiste en una palabra o en una secuencia de letras escrita en un caracter tipografico estandar en blanco y negro y no
incluye ninguna otra caracteristica, como por ejemplo un estilo particular, caligrafia o fuente tipogréfica, alineacién sesgada
o color, el “dibujo 0 modelo” no constituye la apariencia de un producto y por tanto no cumple con la definicion de dibujo o

modelo.

Son disefios aceptables, aun conteniendo letras o palabras:
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2.1.6. PERSPECTIVAS DE LA REPRESENTACION GRAFICA DEL DISENO

La representacibn de cada disefio podra comprender desde una hasta siete vistas
diferentes del disefio solicitado, que podran agruparse en una Unica y misma
reproduccion que no exceda de las dimensiones establecidas en el apartado anterior. Si
las reproducciones agrupadas no mostraran suficientemente las caracteristicas de
apariencia del disefio, se podra exigir del solicitante la presentacion de las vistas en hojas
separadas con las dimensiones estandar, numeradndose cada perspectiva con dos
nameros arabes separados por un punto, el primero de las cuales correspondera al

disefio y el segundo a la perspectiva.

Por ejemplo, la perspectiva 62 del segundo disefio de una solicitud multiple se humerara
del modo siguiente: 2.6.

Si se acompafaran mas de siete vistas o perspectivas, el examinador podra no tomar en
consideracion tanto a efectos de registro como de su publicacion, las que excedan de
este limite, siguiendo el orden en que han sido numeradas por el solicitante sin necesidad

de notificarselo de antemano.

Si la representacién es en color, el registro y la publicacion también seran en color.

El examinador comprobara si las perspectivas se refieren al mismo disefio.

La representacion de un disefio se limitara a las caracteristicas cuya proteccion se
solicita.

En una solicitud de registro de un disefio se permitiran los siguientes indicadores:

a) Pueden utilizarse lineas punteadas en una perspectiva, bien para indicar los elementos
para los que no se solicita proteccion, bien para indicar partes del disefio que no son

visibles en dicha perspectiva, es decir, lineas no visibles.

b) Se podran delimitar, por ejemplo con trazos mas gruesos, las caracteristicas del disefio

cuya proteccion se pretende.
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c) Podran utilizarse colores en un dibujo en blanco y negro para destacar las
caracteristicas del disefio cuya proteccion se pretende. Sin embargo, no se admiten

secciones, ni acotaciones ni medidas.

Si el disefio es una ornamentacion, podran utilizarse lineas punteadas para identificar un

producto al que se aplica o podra delimitarse la ornamentacion.

Corresponde al solicitante utilizar lineas punteadas, circulos o colores para dejar claro
para qué caracteristicas se solicita proteccién y para cuales no, pues el examinador no
realizara ningun examen salvo verificar la idoneidad de la reproduccién para su

publicacion.

Una vez se haya presentado la solicitud ante la Oficina, no se aceptara la presentacion
de perspectivas adicionales, salvo que el examinador considere que la nueva perspectiva
sirva para completar o mejorar la reproduccién grafica anterior ( 0 las perspectivas

anteriores).

2.1.7. COHERENCIA DE LAS PERSPECTIVAS.

El examinador comprobara si las perspectivas se refieren al mismo dibujo o modelo, es

decir, a la apariencia de un mismo producto o de sus partes.

De conformidad con la practica comun (CP6), y por lo que se refiere a la combinacion de
diversos medios de representacion visual, se recomienda que los dibujos o0 modelos se
representen empleando Unicamente un formato visual (p. €j., un dibujo o una fotografia).
Por consiguiente, no se deberia presentar la siguiente combinacién de un dibujo y una
fotografia que reproduce un vehiculo de juguete, tal como se muestra en la practica
comun (CP®6):
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Si se utilizan diferentes formatos visuales, cada uno de ellos debera hacer referencia
claramente al mismo dibujo o modelo y ser coherente cuando se comparen las

caracteristicas divulgadas.

Si los diferentes formatos visuales muestran aspectos que son incoherentes entre si, se
considerara que no representan el mismo dibujo o modelo. La combinacion de un dibujo y
una fotografia con frecuencia da lugar a dichas incoherencias entre representaciones con

distintos formatos visuales.

En el siguiente ejemplo de dibujo o modelo de silla, el asiento es plano en el dibujo y

arqueado en la fotografia. Los respaldos también tienen una forma distinta.

Ejemplo inventado DMC n.° 001282099-0013

Si las perspectivas son incoherentes y hacen referencia a mas de un dibujo o modelo, se
invitara al solicitante a retirar algunas perspectivas o a convertir la solicitud en una

solicitud multiple para distintos dibujos o0 modelos y abonar las correspondientes tasas.
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Es responsabilidad del solicitante presentar una solicitud completa y correcta (incluyendo
las representaciones del dibujo o modelo). Una vez que el dibujo o modelo haya sido
registrado y publicado, la Oficina no tiene la facultad para subsanar irregularidades

relativas a la incongruencia de la perspectivas.

La coherencia de las perspectivas puede ser especialmente dificil de valorar al examinar
solicitudes de dibujos y modelos que se refieran a posiciones alternas, perspectivas
explosionadas, perspectivas ampliadas de una parte del dibujo o modelo, perspectivas
parciales, perspectivas de seccion o corte, una secuencia de instantaneas y juegos o

conjuntos de articulos.
2.1.8. POSICIONES ALTERNAS
Los dibujos o modelos con posiciones alternas tienen una apariencia que puede

modificarse en diversas configuraciones sin afiadir o eliminar ninguna parte.

Estos dibujos o modelos tienen fases predefinidas de uso, cada una de las cuales se

corresponde con una posicion alterna.

De conformidad con la practica comun (CP6), son aceptables las vistas que muestran las
diferentes configuraciones del dibujo o0 modelo, siempre y cuando no se haya afiadido o

eliminado ninguna parte.

Las posiciones alternas de las partes moviles o extraibles de un dibujo o modelo deberan

mostrarse en vistas separadas.
El ejemplo siguiente de representacién aceptable de un dibujo o modelo con posiciones

alternas se ha tomado de la practica comun (CP6), donde se incluye también una lista

con otros ejemplos.
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DMC n.” 000588694-0012

En algunos casos, las diferentes configuraciones pueden dar lugar a diferentes

productos, como en el caso de una bolsa que puede convertirse en una toalla:

Dibujo 0 modelo croata n.° D20110100

2.1.9. PERSPECTIVAS EXPLOSIONADAS

Las perspectivas explosionadas son vistas en las que las piezas de un producto se

muestran desmontadas para aclarar como encajan unas con otras.

Las perspectivas explosionadas deben combinarse con al menos una vista que

represente el producto montado. En estas perspectivas, todas las piezas de un producto

Enero 2019 17



PARTE A
MINISTERIO ficina Espafiols PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
‘ < DEINDUSTRIA, COMERCIO ¥ Marcas 2. EXAMEN DE FORMA: FORMALIDADES DE LA SOLICITUD

Y TURISMO ) . i T .
Directrices de Proteccion de Disefios Industriales

deben mostrarse desmontadas en una Unica perspectiva separada. Las partes

desmontadas deben mostrarse muy proximas entre si y en su orden de montaje.

El siguiente ejemplo es una representacion aceptable de un dibujo o modelo con una
vista montada y una perspectiva explosionada que se ha tomado de la practica comun
(CP6), en la que también se contemplan otros ejemplos.

DMC n.° 001847468-0003

2.1.10. PERSPECTIVAS AMPLIADAS DE UNA PARTE DEL DIBUJO O MODELO

Las perspectivas ampliadas muestran una parte de un dibujo o modelo global en una
escala ampliada.

Una Unica perspectiva ampliada es aceptable siempre que la parte ampliada sea visible
ya en alguna de las demas perspectivas aportadas.

La perspectiva que muestra la parte ampliada del dibujo 0 modelo debe presentarse en
una unica perspectiva por separado.

Ejemplo de una perspectiva ampliada inaceptable presentada como perspectiva Unica:
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Ejemplo de una perspectiva ampliada aceptable presentada como vista separada:

s | [an|[ma] | an][am

U@@@ﬁ @*‘@‘-@»‘-@@ © K:Z_F
@ 00 0/0/0:0/0/0 000
0EBE00000000
@/ele.0) m@ 60000
(0/0/1010)0)0/0/0/0/0,0/0)
000000000000
(0/©10/6,0,010/0:0,0,0,0|
GQ@@Q@@Q@@&@

DMC n.° 0019113690-0002

2.1.11. PERSPECTIVAS PARCIALES

Las perspectivas parciales son aquellas perspectivas que muestran una parte de un

producto de forma aislada. Una perspectiva parcial se puede ampliar.

Deben combinarse con al menos una vista que represente el producto montado (los

diferentes componentes deben estar conectados entre si).

Ejemplo de una perspectiva montada aceptable presentada junto con perspectivas

parciales:
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B

Perspectiva montada Perspectiva parcial Perspectiva parcial Perspectiva parcial
DMC n.° 2038216-0001

Si todas las perspectivas muestran componentes distintos, sin mostrar la relacién entre
ellos, el examinador enviara al solicitante una carta de irregularidad, dandole dos

opciones:

o el solicitante podra convertir su solicitud en una solicitud multiple
combinando los dibujos 0 modelos separados para cada componente en cuestion
y abonar las tasas correspondientes; o

o el solicitante podra limitar su solicitud a un unico dibujo o modelo, retirando

las perspectivas que representen otros dibujos o modelos.

2.1.12. PERSPECTIVAS DE CORTE O SECCION

Las perspectivas de corte o seccion consisten en cortes que complementan las
perspectivas de conjunto ilustrando una o varias caracteristicas de la apariencia del

producto, tales como el contorno, la superficie, la forma o la configuracion.

De conformidad con la practica comin (CP6), no son aceptables las representaciones
con indicaciones técnicas como lineas axiales, tamafios (dimensiones), cifras, etc. La
perspectiva de corte o seccién debe consistir inequivocamente en una perspectiva del
mismo dibujo o modelo y no debe presentarse sin otras perspectivas tradicionales, como

las de conjunto.
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Los siguientes ejemplos de perspectivas de seccidn son aceptables en el contexto de la

practica comun (CP6), que deben presentarse junto con otras perspectivas tradicionales,

como las perspectivas de conjunto:

Perspectiva de conjunto

Perspectiva de seccion

Dibujo o modelo espafiol n.? 10152702-D

Perspectiva de conjunto

Perspectiva de seccidn

Dibujo o modelo del Benelux n.® 38478-0002

2.1.13. SECUENCIAS DE INSTANTANEAS (DIBUJOS O MODELOS ANIMADOS)

Las secuencias de instantaneas son una breve secuencia de perspectivas utilizadas para

mostrar un unico dibujo o modelo animado en diferentes momentos especificos, en una

progresion claramente comprensible.
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Esto es aplicable a:

e unicono animado (dibujo o0 modelo que consta de una secuencia);

C\

DMC n.° 2085894-0014

e una interfaz gréfica animada de usuario (dibujo de una interfaz).

DMC n.° 001282388-0031

De conformidad con la practica comin (CP6), en principio, todas las perspectivas de un
icono animado y una interfaz grafica de usuario deben estar visualmente relacionadas;
esto significa que deben tener caracteristicas en comun. Es responsabilidad del
solicitante ordenar las perspectivas de tal manera que se proporcione una clara

percepcion del movimiento o la progresion.

2.1.14. JUEGOS O CONJUNTOS DE ARTICULOS

Un juego de articulos es un grupo de productos del mismo tipo. La diferencia entre un
producto complejo y un juego de articulos es que, a diferencia de lo que ocurre en un
producto complejo, los articulos de un «juego de articulos» no estan mecanicamente

conectados entre si.
En la practica de la OEPM, el solicitante no podr& limitar su solicitud a un unico dibujo o

modelo, excepto en casos especiales, como chandales, por ejemplo, en lo que podran

representarse en un unico disefio la pieza superior o inferior.
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En otros casos, como en el de las vajillas o cuberterias, el solicitante presentard una
solicitud mudltiple incluyendo los dibujos o modelos separados para cada articulo en
cuestion y abonando las tasas correspondientes; de esta manera, la proteccién es mucho
mas efectiva, al afectar la proteccion a articulos individuales, susceptibles de ser

copiados individualmente y no dentro de un conjunto.

2.1.15. VARIACIONES DE UN DIBUJO O MODELO

Los juegos de productos no deben ser confundidos con las variaciones de un dibujo o
modelo. Las diferentes materializaciones del mismo concepto no pueden agruparse en
una Unica solicitud porque cada una de ellas es un dibujo 0 modelo en si misma, tal como

se contempla en el siguiente ejemplo:

U J {

DMC n.° 1291652-0001; -0002; -0003; -0004

Cuando, en una solicitud de un uUnico dibujo o modelo comunitario registrado, las
perspectivas hacen referencia a mas de un dibujo o modelo, el examinador emitira una

carta de irregularidad concediéndole dos opciones al solicitante:

¢ el solicitante podra convertir su solicitud en una solicitud multiple
combinando los dibujos o modelos separados y abonar las tasas
correspondientes; o

e el solicitante podra limitar su solicitud a un Unico dibujo o modelo, retirando

las perspectivas que representen otros dibujos o modelos.
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2.1.16. COLORES

La reproduccién del dibujo o modelo podrd presentarse tanto en blanco y negro
(monocromo) como en color.

Las reproducciones que combinan perspectivas en blanco y negro con perspectivas en
color serdn susceptibles de objecion debido a su falta de coherencia y la inseguridad

juridica que resulta para la proteccion que se solicita.

El mismo razonamiento se aplica cuando las mismas caracteristicas de un dibujo o
modelo se representan en distintos colores en las diversas perspectivas. Dicha
incoherencia ilustra el hecho de que la solicitud hace referencia a mas de un dibujo o
modelo.

Por lo tanto, se invitara al solicitante a retirar algunas de las perspectivas en color para
mantener la coherencia entre las restantes, o convertir la solicitud en una solicitud

multiple, y abonar las correspondientes tasas.

Sin embargo, como excepcion al principio anterior, las mismas caracteristicas de un
dibujo o modelo podrdn ser representadas en distintos colores en las diversas
perspectivas si el solicitante presenta pruebas de que el cambio de colores en distintos
momentos, mientras que el producto esta en uso, es una de las caracteristicas relevantes

del dibujo 0 modelo, tal como se indica en el ejemplo siguiente:

DMC n.° 283817-0001
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Cuando la representacion esta en color, el registro y la publicacion también estara en

color.

2.1.17. ELEMENTOS EXTERNOS AL DIBUJO O MODELO

Las perspectivas no deben incluir elementos externos y ajenos al dibujo o modelo
excepto cuando su inclusibn no ponga en entredicho la proteccion solicitada y sirva

Unicamente para fines ilustrativos.

Véase, por ejemplo, los dos ejemplos siguientes en los que la inclusién de una mano en
una de las perspectivas sirve para ilustrar como se utilizara el producto en que se
incorpora el dibujo o modelo (aunque el modo de uso no forma parte del objeto de

proteccion del dibujo o modelo) o el contexto en que se utilizara:

= -

DMC n.° 2068692-0002

2.1.18. PATRONES REPETITIVOS

Si se solicita el registro de disefios que consten de un patron repetitivo sobre una
superficie, su representacion mostrara el patrén completo y una porcion suficiente de la

superficie repetitiva.
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2.1.19. RENUNCIAS -DISCLAIMERS-

Las renuncias deben resultar de la reproduccion del propio dibujo o modelo. De
conformidad con la practica comun (CP6), las renuncias de tipo visual sefialan que no se
ha solicitado proteccion y no se ha concedido el registro de ciertas caracteristicas del
dibujo o modelo que figuran en la representacion. Por tanto, indican lo que no se desea

que sea objeto de proteccion.

Esto puede lograrse:

o excluyendo con lineas discontinuas, difuminado o sombreado en color las
caracteristicas del dibujo o modelo para las que no se solicita proteccion, o

o excluyendo dentro de una marca de delimitacion (contorno) las caracteristicas del
dibujo o modelo para las que se solicita proteccion, aclarando de este modo que no se
solicita proteccién para lo que esta fuera de la marca de delimitacion (contorno).

En virtud de la practica comun (CP6), se acordé como recomendacién general que se
prefieren las representaciones graficas o fotograficas que muestran Unicamente el dibujo
0 modelo objeto de la reivindicacibn. No obstante, pueden utilizarse renuncias
(disclaimers) cuando la representacion grafica o fotografica del dibujo o modelo contenga
partes del producto para las que no se ha solicitado proteccion. En estos casos, tal
indicacién debera ser inequivoca y obvia: las caracteristicas que se reivindican y las que

no deberan diferenciarse claramente.

Para que pueda aceptarse, si el dibujo o modelo se representa mediante mas de una
perspectiva, la renuncia deberd mostrarse de forma coherente en todas las perspectivas
en las que aparezca.

Cuando se utilice una renuncia (disclaimer), se recomienda el empleo de las lineas
discontinuas. Unicamente cuando no puedan utilizarse tales lineas por motivos técnicos
(por ejemplo, cuando se utilicen para indicar costuras en prendas o patrones, 0 se
empleen fotografias), podré recurrirse a otros tipos de renuncias, como el sombreado en

color, los contornos o el difuminado.

De conformidad con la practica comun (CP6), en una solicitud de registro de un dibujo o

modelo comunitario se permiten las siguientes renuncias de tipo visual:
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2.1.19.1. Lineas discontinuas

Las lineas discontinuas consisten en un trazo formado por puntos o guiones (0 una
combinacion de ambos) y se utilizan para indicar que no se ha solicitado proteccion para

las caracteristicas que se muestran mediante una linea con punteado intermitente.

Las renuncias de tipo visual que consten de lineas discontinuas normalmente se

combinaran con lineas continuas.

Para que se acepten, las caracteristicas para las que no se solicita proteccién deberan
estar claramente indicadas con lineas discontinuas, mientras que las partes para las que

si se solicita proteccion se indicaran con lineas continuas.

A continuacion, se indican ejemplos de lineas discontinuas correctamente aplicadas,

contemplados en el contexto de la practica comun (CP6).

|. ............... -.“*‘
[l

T ———

DMC Dibujo o modelo del Dibujo o modelo hungaro
n.° 30606-0005 Benelux n.” 38212-0001 n.? D9900409-0001

Cuando las lineas discontinuas formen parte del dibujo o modelo (por ejemplo, en el caso
de pespuntes en prendas de vestir), debera quedar claro en la imagen. En tales casos,

puede resultar util presentar, por ejemplo, una perspectiva ampliada.

Cuando las lineas discontinuas formen parte del dibujo o modelo y deba indicarse que no
se solicita protecciobn para una parte de este, podra utilizarse cualquier otra de las
renuncias de tipo visual disponibles, como el sombreado en color, el difuminado o los

contornos.
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Para facilitar la ilustraciébn, se podran utilizar lineas discontinuas para introducir
separaciones que indiquen que la proteccién no se solicita para una longitud determinada
del dibujo 0 modelo, sino para una longitud indeterminada.

\ _
<

DMC n.° 2509430-0001

e

Conforme a la practica coman (CP6), la Oficina recomienda no utilizar las lineas
discontinuas para indicar partes del dibujo o modelo que no sean visibles en esa

perspectiva en particular, es decir, lineas no visibles.

2.1.19.2. Difuminado

El difuminado es un tipo de renuncia visual que consiste en oscurecer las caracteristicas
para las que no se reivindica proteccion en los dibujos o fotografias de una solicitud de un

dibujo o modelo.
Sélo podra aceptarse el difuminado cuando las caracteristicas para las que si se solicita
proteccibn sean claramente distinguibles de las caracteristicas no reivindicadas

(difuminadas).

El siguiente ejemplo muestra un difuminado empleado correctamente, contemplado en el

contexto de la practica comun (CP6).
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DMC n.° 000244520-0002

2.1.19.3. Sombreado en color

El sombreado en color es un tipo de renuncia visual que consiste en el uso de tonos
contrastados para oscurecer suficientemente las caracteristicas para las que no se

solicita proteccion en los dibujos o fotografias de un dibujo o modelo.

Cuando se utilice el sombreado en color, las caracteristicas reivindicadas deben ser
claramente visibles, mientras que las caracteristicas no reivindicadas quedaran cubiertas
por un tono de color diferente, de manera que aparezcan difuminadas o sean
imperceptibles.

A continuacion, se muestran ejemplos de uso correcto del sombreado en color en el

contexto de la practica comun (CP6):

DMC n.? 000910146-0004 Registro internacional DM/078504

2.1.19.4. Delimitaciones
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Los contornos son un tipo de renuncias visuales que se utilizan en dibujos o fotografias
de una solicitud de un dibujo o modelo para sefalar que no se solicita proteccion de las

caracteristicas que no estan contenidas dentro de los contornos.

A continuacibn se muestran ejemplos de contornos correctamente aplicados,

contemplados en el contexto de la practica comun (CP6):

DMC n.° 002182238-0002 DMC n.? 001873688-0003

Para que se acepten, las caracteristicas para las que se solicita proteccién deberan estar
claramente indicadas/representadas dentro de los contornos, mientras que todas las
caracteristicas que quedan fuera de estas se consideraran excluidas de la reivindicacion

y, por tanto, no protegidas.
Los contornos deben utilizarse con cautela en dibujos/fotografias debido al riesgo de

incluir algo méas que meramente el dibujo o modelo dentro del contorno. Estos son

ejemplos de contornos aplicados de forma incorrecta:
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Ejemplo CP6 Ejemplo CP6

2.1.20. INDICACION DE LOS PRODUCTOS A LOS QUE SE VAYA A INCORPORAR O
APLICAR EL DISENO

El examinador comprobard si la solicitud contiene ademas una relacién de los productos
a los que vaya a incorporarse el disefo, indicando claramente el tipo de productos, y
verificara si en las solicitudes multiples los productos pertenecen a la misma clase de la
Clasificacion Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, utilizando
preferentemente los términos de la lista de productos empleados en dicha clasificacion.

Esta limitacién no regira en el caso de ornamentaciones bidimensionales.

Si el solicitante hubiera realizado la clasificacion y ésta no fuera la correcta, el

examinador sustituird de oficio los simbolos de la clasificacion.

No procedera la rectificacion de oficio en el caso previsto en el articulo 16.2 del
Reglamento cuando se trate de productos de distintas clases (salvo en el caso de
ornamentaciones), procediéndose en este caso segun lo previsto en dicho articulo, es
decir: se comunicara al solicitante esta circunstancia con indicacién de los disefios
afectados y las clases de productos en que se incluyan los que se indican en la solicitud.
El solicitante podra, en el plazo de un mes, para eliminar el motivo del suspenso, limitar la
lista de productos o dividir la solicitud, desglosando de la solicitud inicial las referidas a

disefios de productos pertenecientes a otras clases.
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Los productos se clasificaran de conformidad con el articulo 1 del Arreglo de Locarno de
8 de octubre de 1968, segun la edicion vigente el dia de presentacion de la solicitud de
registro del disefio. Los productos iran precedidos del nimero de la clase a que
pertenezcan, y figuraran en el orden de las clases y subclases de la Clasificacion

Internacional.

Si un producto no puede clasificarse de acuerdo con la lista de clases o la lista alfabética,
el examinador podra pedir al solicitante que especifique la naturaleza y la finalidad del
producto designado, concretando claramente el enunciado.

Asimismo tendrd presente que la clasificacion de los productos servira exclusivamente a

efectos administrativos. No afecta al alcance de la proteccién de un disefio como tal.

No se considerara una irregularidad que el solicitante no realice la clasificacién o lo haga

sin agrupar los productos correctamente.

2.1.21. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE

Deberé indicarse si el solicitante actia o no por medio de un representante. En caso
afirmativo, se marcara con una X si el representante es Agente de la Propiedad Industrial,
empleado de la empresa o tiene otro caracter. Si el solicitante no actda por medio de

representante, igualmente deberd marcarse con una X el recuadro correspondiente.

El examinador comprobara si se han rellenado todos los datos correctamente y en su

caso, si el aporte de documentacion es el indicado.

En el caso de que el representante sea un Agente de la Propiedad Industrial, bastara con
indicar su nombre, apellidos y cédigo de Agente, si la solicitud se presenta directamente
ante la OEPM.

En el supuesto de que este formulario se presente ante el rgano competente de una

Comunidad Auténoma, sera preciso cumplimentar todos los datos relativos al

representante, a efectos de notificaciones y determinacion de competencia.

Enero 2019 32



PARTE A
i s‘ig ¥ MiNisTERIO Oficina Espafiola PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
de Patentes y Marcas 2. EXAMEN DE FORMA: FORMALIDADES DE LA SOLICITUD

z s DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y ISMO . . .z . ~ -
2 a Directrices de Proteccion de Disefios Industriales

Cuando el solicitante actie por medio de representante, debera indicar el nombre y
apellidos de éste y el codigo numérico solo si se trata de un Agente de la Propiedad
Industrial. Se indicaré el nUmero de NIF en los demas casos de representacion.

Se indicara la direccion completa del representante, consignando los datos completos de
localizacién, asi como el cédigo postal de la localidad, provincia y pais.

Podra facilitar asimismo una direccién de correo electrénico, nimero de fax o de teléfono.
Las indicaciones relativas a si el representante posee buzén o carpeta en la OEPM
deberan ser cumplimentadas Unicamente por los representantes que sean Agentes de la

Propiedad Industrial.

El representante deberd indicar la forma preferente de notificacion: correo, correo
electrénico , fax, buzén o carpeta en la OEPM, o mediante publicacion en el Boletin

Oficial de la Propiedad Industrial.

Si la solicitud se presenta en un érgano competente de una Comunidad Auténoma,
debera hacerse constar el lugar donde se encuentre la sucursal seria y efectiva que
posee el representante en el territorio de la Comunidad Auténoma del lugar de
presentacion, cuando ni la direccién del solicitante ni tampoco la direccién del

representante se encuentran en el territorio de dicha Comunidad Auténoma.

El representante deberd acreditar la representacion con que actia, indicando en el
recuadro correspondiente si se aporta el poder de representacién. En caso negativo,
debe hacer constar si se aportara en un momento posterior o si ya figura aportado en otro
expediente (identificando éste, indicando la modalidad registral y su nimero). Si se trata
de un representante con poder inscrito en el Registro General de Poderes de la
Secretaria de la OEPM, deberd consignarse el nimero con el que este poder se

encuentra inscrito.
2.1.22. REIVINDICACION DE PRIORIDAD UNIONISTA

Tanto en el caso de una prioridad unionista como en el de una prioridad de exposicion, la

reivindicacion de la prioridad sélo podra invocarse en el momento de la presentacion de
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la solicitud de registro del disefio. La falta de este requisito no es subsanable

posteriormente.

Si se reivindica una prioridad unionista el examinador comprobara:

a. si se indica el numero de expediente de la solicitud o solicitudes anteriores;
pais, numero y fecha de la solicitud cuya prioridad unionista se reivindica;

b. si la solicitud del disefio que se pretende registrar se encuentra dentro del
plazo de seis meses a partir de la fecha de presentacion de la primera solicitud
reivindicada;

c. sila(s) solicitud(es) anterior(es) ha(n) sido presentada(s) en o para un Estado
de la lista del Convenio de la Union de Paris o de la OMC;

d. si la solicitud del disefio que se pretende registrar se encuentra dentro del
plazo de seis meses a partir de la fecha de presentacion en el caso de que la
solicitud anterior sea un modelo de utilidad;

No serd necesario presentar una copia de la solicitud anterior ni de la traduccion cuando
la reivindicacion de prioridad no se considere relevante para determinar la validez del
disefio registrado o la solicitud anterior o su traduccién obren ya en poder de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca o base de datos
digital.

Se recomienda utilizar, cuando sea posible, el servicio de acceso a documentos de

prioridad que presta la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Un ejemplo en el cual podria considerarse relevante la priridad para determinar la validez
de un disefio es cuando se presente una oposicion basada en un documento cuya fecha

se encuentre entre la fecha de prioridad y la de solicitud.

En el caso en el que se desee presentar la copia o0 se requiera porque sea relevante, la
copia deberd certificar o ir acompafnada de un certificado en el que se indigue la fecha de
presentacion de la solicitud anterior expedido por la oficina de origen y de una traduccién
al castellano si dicha solicitud anterior estuviera redactada en otra lengua, todo lo cual

debera ser comprobado por el examinador.
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El examinador examinara si el objeto de la solicitud de prioridad es el mismo que el de la

solicitud actual. Solo formulard una objecion si los objetos son diferentes.

Si la prioridad reivindicada es la misma para todos los disefios solicitados, debera

marcarse con una X la casilla correspondiente.

Cuando el solicitante en Espafia y en el pais de la solicitud originaria no coinciden, o el
nombre de la empresa es distinto, debera presentar un Certificado de Cesion de
Derechos de Prioridad.

Si halla una irregularidad, el examinador invitara al solicitante a subsanarla en un plazo
de un mes. Si no se subsana antes de que venza el plazo fijado, o si las irregularidades
no son subsanables, se perdera el derecho de prioridad y se continuara con la tramitacién

del expediente.

2.1.23. REIVINDICACION DE PRIORIDAD DE EXPOSICION

Si se reivindica prioridad de exposicion el examinador comprobara:

a. si la solicitud del disefio que se pretende registrar se encuentra dentro del plazo
de seis meses a partir de la fecha de la primera exposicién del disefio; pais,
denominacién de la exposicion y fecha de la primera presentacion en aquélla, de
los productos que incorporen el disefio solicitado;

b. si el solicitante ha presentado un certificado, expedido por la persona encargada
en la exposicién de la proteccion de la propiedad industrial, dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud, en el que se acredite
que el disefio incorporado o aplicado al producto se exhibié en la exposicion,
indique la fecha de la inauguracion de ésta y, si la primera exhibicion del producto
no coincidiere con tal fecha, sefiale la fecha en que se exhibié por primera vez. El
certificado deberd ir acompafado de una reproduccion que identifique el producto
realmente expuesto, certificada por dicha autoridad, asi como una traduccién del
mismo.

c. Sise ha abonado la tasa correspondiente
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El solicitante del registro de un disefio industrial que hubiera exhibido productos que
incorporen el disefio en una exposicion oficial o reconocida oficialmente podréa reivindicar

la prioridad de la fecha de la primera presentacion de dichos productos en la exposicion.

Ahora bien, dado que el art. 44 del Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios si
exige expresamente que el disefio se haya expuesto en este tipo de Exposiciones
Internacionales, en el caso de que el solicitante de un disefio industrial nacional haya
reivindicado la prioridad de una exposicion no internacional y desee extender la
proteccion de su disefio a nivel comunitario, tiene que tener en cuenta que esa exhibicion
no va a ser reconocida en la OAMI (Oficina de Armonizacion del Mercado Interior), lo cual
puede afectar a la novedad de su disefio. En este caso debera atenerse al Convenio

sobre Exposiciones Internacionales de 22 de noviembre de 1928. www.bie-paris.org

Si la prioridad reivindicada es la misma para todos los disefios solicitados, debera

sefalarse con una X la casilla correspondiente.

2.1.24. FIRMA

La solicitud debera estar firmada por el solicitante o su representante. Se indicara el
nombre del signatario y se especificara con que capacidad actda. La firma del solicitante
0 de su representante debe estar perfectamente identificada y si el solicitante es una
persona juridica y no viene representado por un agente, la persona que firma la instancia

debe indicar, ademas de su nombre, el cargo que ostenta en la empresa.

2.2. CONTENIDO OPCIONAL DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

La solicitud podré incluir, ademéas de los anteriores, los siguientes elementos contenidos

en el apartado 2 del articulo 1 del Reglamento:

2.2.1. Descripcion

La descripcion es optativa y no afecta al alcance de la proteccion del disefio como tal.

No se aceptardn descripciones aportadas después de la fecha de presentacion.
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El examinador debera constatar que lo que se describe es exactamente lo que se ve, de
manera que la descripciébn no contenga ninguna referencia a caracteristicas que no
aparezcan en la representacion del disefio. Asimismo, la descripcibn no contendra
ninguna afirmacion sobre la supuesta novedad o el caracter singular del disefio o la

funcionalidad del mismo.

La descripcion no se incluird en el Registro de disefios ni se publicara. Ahora bien, en el
Registro debera constar una mencion de que se ha depositado una descripcion.

2.2.2. Peticiéon de aplazamiento

La peticion de aplazamiento so6lo podra pedirse en el momento de presentacion de la
solicitud. Dicho aplazamiento sera por un plazo de 30 meses contados desde la fecha de

presentacion de la solicitud o desde la fecha de prioridad en su caso.

El examinador comprobara asimismo si el solicitante ha hecho una peticion de
aplazamiento de uno, algunos o todos los disefios en el caso de una solicitud mdltiple; no
admitira peticiones de aplazamiento formuladas con posterioridad a la presentacion de la
solicitud. Dicha peticion se considerara formulada por un periodo de 30 meses.

Sin embargo, una vez registrado el disefio, su titular podra solicitar la publicaciéon antes
de que expire el periodo mencionado.

Se hacen las correspondientes anotaciones en la Hoja de Seguimiento: mencion del

aplazamiento y publicacién en el BOPI.

Informacién a un tercero en caso de una solicitud aplazada

En caso de una solicitud aplazada los Unicos datos que podra proporcionar el examinador
y gue se publicaran en el BOPI son: la mencion del aplazamiento, el nombre del titular, el
nombre del representante en su caso, la fecha de presentacion y la de concesién del
registro y el numero de expediente de la solicitud. No informara sobre la representacion
del disefio ni la relacion de productos, ni otras informaciones que permitan determinar la

apariencia de éste, hasta que no se publique el disefio registrado.
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Los expedientes correspondientes a solicitudes o registros de disefio que no lleguen a ser
publicados no seran accesibles al publico sin consentimiento del solicitante o titular del
registro.

2.2.3. Clasificacién de los productos a los que se aplica el disefio

El solicitante de un disefio podra indicar la clase asi como la subclase o subclases de la
Clasificacién de Locarno segun el anexo del Arreglo de Locarno, en la que se incluyan los
productos a los que se aplique el disefio solicitado. No obstante, el examinador debera
comprobar si esta clasificacion esta bien realizada y, en caso contrario, procedera de

oficio a la correcta clasificacion.

2.2.4. Mencion del disefiador o del equipo de disefiadores

La solicitud podra incluir una mencion del disefiador o del equipo de disefiadores 0 una
declaracién, firmada por el solicitante y bajo su responsabilidad, de que éstos han

renunciado a su derecho a ser mencionados.

El examinador no considerara una irregularidad el hecho de no mencionarse el disefiador

o de no incluirse una declaraciéon de renuncia al derecho de ser mencionado.

2.3. EXAMEN DE OFICIO: SOLICITUDES MULTIPLES

El examinador actuara de igual forma que en el caso de una solicitud de registro de un

solo disefio. Pero ademas comprobara:

a) sila solicitud maltiple no excede de cincuenta disefios,

b) si se han numerado consecutivamente, con humeracion arabiga, los disefios incluidos
en la solicitud multiple,

c) si se ha incluido una representacion gréfica de cada uno de los disefios, segun lo
previsto en el articulo 4 del Reglamento y en el Anexo, con indicacion de los
productos a los que se aplican los disefios, de conformidad con lo establecido en el
articulo 3.1 del Reglamento,

d) sitodos los disefios pertenecen a la misma clase de la clasificacién de Locarno.
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En el caso de una solicitud multiple en que todos los disefios sean ornamentales, no se
aplicara la “unidad de clase”, es decir, pueden pertenecer a distintas clases de la

Clasificacion de Locarno.

De nuevo el examinador procedera a revisar la clasificacion y, en su caso, a rectificarla.

El solicitante indicard si una solicitud es o no ornamental marcando el recuadro
correspondiente en el formulario facilitado por la OEPM o suministrando una informacion
equivalente si el solicitante utiliza su propio formulario.

Sin embargo, se formulara un suspenso en la tramitacién del expediente si a simple vista
el examinador alberga serias dudas de que el disefio sea ornamental. También sera

objeto de suspenso si se verifica el incumplimiento de los apartados a), b) ¢) y d).

Si se reivindicara prioridad para todos o algunos de los disefios solicitados, el examinador

aplicara lo previsto en el articulo 1.1 del Reglamento, apartados g y h.

El examinador comprobara que se han pagado las tasas correspondientes para la

solicitud multiple.

2.4. EXAMEN DE OFICIO: PAGO DE LA TASA DE SOLICITUD

El examinador comprobard si a la solicitud del registro del disefio se le ha adjuntado el
justificante de haber satisfecho la tasa o tasas de la solicitud. Este justificante podra
consistir en el formulario que a tal efecto se establezca en el que constara , ademas de la
tasa e importe abonado, el nombre del solicitante, el del representante si lo hubiere, y
cuando se trate de solicitudes mudltiples, el nimero de disefios en cuyo concepto se

abona la tasa.

Cuando el pago de la tasa se efectle por medios informéticos, electronicos o telematicos,
el justificante del pago consistird en el recibo que se expida de acuerdo con las
caracteristicas del soporte utilizado y debera reunir los requisitos expresados

anteriormente.
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El examinador considerara una irregularidad la falta de pago o el pago incompleto de las

tasas lo cual notificara al solicitante mediante suspenso en la tramitacion del expediente.

Si transcurrido el plazo para subsanarlo no se hubieran abonado dichas tasas en su
totalidad, se tendra por desistida la solicitud de registro. En el caso de una solicitud de
registro multiple, se tendra por desistida la solicitud de registro respecto de aquellos
disefios cuyas tasas no hubieran sido totalmente pagadas. A falta de alguna indicacion al
respecto en este tipo de solicitudes, las tasas se imputaran a los disefios incluidos en
ellas siguiendo el orden secuencial de la solicitud.

2.5. EL EXAMEN DE OFICIO EN DETALLE

El examinador examinara si el objeto de la solicitud constituye un disefio en sentido legal

y si no es contrario al orden publico o a las buenas costumbres.

Definiciones

Por “disefio” se entendera la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que
se derive de las caracteristicas de, en particular, lineas, contornos, colores, forma,

textura, o materiales del producto en si 0 de su ornamentacion.

Por “producto” se entendera todo articulo industrial o artesanal, incluidas entre otras
cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la
presentacion, los simbolos graficos y los caracteres tipograficos, con exclusion de los

programas informaticos.

Presentaciones -get-up-

El término "Presentacion” no se encuentra definido ni en la Ley de Disefios ni en su
Reglamento, pero su significado en un contexto legal es el de la apariencia de la forma en
que un producto es vendido o un servicio es prestado. En este sentido las
"presentaciones” incluyen el disefio de puntos de venta, incluyendo el "look and feel" de

de un establecimiento comercial.
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Por ejemplo, la OEPM ha concedido el disefio D0516357 que ha sido clasificado en la 25-

03 de Locarno

Paginas web, interfaces graficas e iconos

El disefio de paginas web, las interfaces gréficas o los iconos que se presentan en los
ordenadores o teléfonos moviles pueden protegerse como disefios industriales (se
clasificaran en la clase Locarno 32-00). Los programas de ordenador, sin embargo, estan
excluidos de proteccion a través de esta modalidad.

Ejemplos de disefios concedidos en estas categorias:

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0516090-03

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0516160-02

Disefio industrial concedido a nombre de Antoni Duran

A00% 0OU 9ao0es
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Disefio industrial concedido a nombre de Sabela Barreiro

Proteccién de caracteres tipograficos

Para la proteccion de los caracteres tipograficos se requiere incluir todas los caracteres
como un unico disefio, con un alfabeto completo en mayudsculas y mindsculas y las cifras
arabigas (1,2,3,...)nimeros y simbolos. Ademas, se afiadira un texto de un minimo de
cinco lineas con la fuente tipografica, todos ellos en el tamano de fuente 16. La
clasificaciéon de Locarno seré la 18-03.

Ejemplos de disefios concedidos en estas categorias:

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0516335-01

Al E e e i N e 3 g g
= ? QABCDEFQRHIIKLMNOGODPQ
RSTU\/WX‘/Z_CLBCdeF%Lh‘Lik
LmhopgqRsTuvwxyz¢ENGU 4
ad¢ees LliREG66GUO " "4i.k
"GAEITGOGUVVU

Anha Mves, uha chica con el sihdRome de Down,
ha cReado su. pRopla TipogRaFic. de LeTRa
disponiBle para. eSCRIBR eh cualquier pRocesador
de Texfos. £l oBietlvo de esTa iniclalfiva de Anha,
que TawBiéh quieRe RepResenloR o Todo uh
colectivo, es cohsequir  diFundirla y pofenclor Los
valoRes asoclados a la lefRa: Lo lgualdad soctal
Yy Lo UvpoRTancla del TRaBajo eh .equipo sumando
capacidades. OTRas palaBRas pueden SeR Espaiia,
KiLo, wh‘isky, zapdlo Y SAXCFoh.

Disefio industrial concedido a nombre de Marc Vives

Por producto “complejo” se entendera aquél que esta constituido por multiples

componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

En el caso de que el examinador considere que el objeto de registro no se encuentra

incluido en la definicion de disefio o es contrario al orden publico o a las buenas
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costumbres, se suspendera la tramitacion y se le comunicard al interesado el motivo del
suspenso, dandole el plazo de un mes para que elimine el elemento causante del reparo,

presente sus alegaciones, o solicite el cambio de modalidad.

Si una representacion muestra un juego o0 conjunto de articulos, se considerard que
representa un disefio (un producto o varios), si de la representacion se desprende
claramente que se solicita proteccion para un disefio resultante de la combinacion de las
caracteristicas de los articulos. Esta combinacion puede darse por ejemplo, cuando los
articulos estan tan estrechamente relacionados que cabe considerar que forman un Unico
producto. Por ejemplo, cuando unos tenedores, cucharas y cuchillos presenten
caracteristicas comunes, seran considerados como un juego de articulos, una cuberteria.

Al menos se debe mostrar una perspectiva con todo el juego de articulos.

El examinador comprobara si la solicitud se refiere al disefio de un producto o de un
producto complejo; en este Ultimo caso, la representacién del disefio debera incluir al
menos una perspectiva que muestre el producto en su conjunto, es decir, todos los
componentes montados; de lo contrario se considerara que la representacion se refiere a
multiples disefios. Por ejemplo: un coche y cada una de las piezas visibles que lo

componen.
Orden publico y buenas costumbres.

El examinador rechazara una solicitud si el disefio es contrario al orden publico o a las
buenas costumbres. En la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefio
Industrial, no figura ninguna definicion juridica de los términos “orden publico” y “buenas

costumbres”.

Si el motivo de denegacion consiste en que el disefio contiene elementos contrarios al
orden publico o a las buenas costumbres, el solicitante podra, para subsanarlo, eliminar
el elemento o elementos causantes del reparo Unicamente renunciando a dichos
elementos y siempre que el disefio resultante mantenga su identidad sustancial. El disefio
modificado volverd a examinarse para verificar si cumple los requisitos exigidos por la

Ley.
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A modo de ejemplo, los disefios que contengan mensajes o0 imagenes racistas no seran
aceptables. La denegaciéon por estos motivos se justificard haciendo referencia a la
percepcion negativa de los ciudadanos.

El mal gusto que, a juicio del examinador, pueda manifestarse en un disefio, no sera

motivo de denegacion del registro.

Uso indebido de elementos

Hay que indicar que, desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes (Ley
24/2015), el examinador de disefios debera ademdas analizar, dentro del examen de
oficio, si el disefio supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en
el articulo 13.e de la Ley de Disefio (Ley 20/2003).

Dichos elementos mencionados en el articulo 13.e son los que figuran en el articulo 6 ter
del CUP o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el
articulo 6 ter que sean de interés publico como el escudo, la bandera y otros emblemas
de Espafa, sus comunidades auténomas, sus municipios, provincias u otras entidades

locales a menos que medie la debida autorizacion.

2.6. TRATAMIENTO DE IRREGULARIDADES EN EL EXAMEN DE FORMA Y EN EL
DE OFICIO

2.6.1. IRREGULARIDADES EN LA DESCRIPCION

El examinador debera constatar que lo que se describe es exactamente lo que se ve, de
manera que la descripciébn no contenga ninguna referencia a caracteristicas que no
aparezcan en la representacion del disefio. Asimismo, la descripcion no contendra
ninguna afirmacién sobre la supuesta novedad o el caracter singular del disefio o la
funcionalidad del mismo, ya que se considerara una irregularidad este tipo de

afirmaciones.
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2.6.2. IRREGULARIDADES EN EL CASO DE UNA SOLICITUD DE APLAZAMIENTO

Si en la solicitud se hubiese pedido el aplazamiento de la publicacién, se aplicara lo

dispuesto en el articulo 21 del Reglamento.

El examinador comprobara si el solicitante ha pedido el aplazamiento para uno o algunos
disefios si se trata de una solicitud mdultiple, y lo examinara siguiendo la tramitacion

normal.

Una vez examinado el disefio con solicitud de aplazamiento, el examinador no remitira
recordatorios al titular o su representante para avisarle de la expiracién del periodo de
aplazamiento o del plazo de subsanacién. El expediente se retirara fisicamente a un lugar
destinado al efecto y un programa informético avisard al examinador a su debido tiempo
de la fecha de publicacion.

Si en el curso de la tramitacion, se le hubieren comunicado al solicitante irregularidades
gue afecten a los requisitos exigidos para publicar la reproduccion grafica del disefio, el
titular del registro debera, al menos tres meses antes de que expire el periodo maximo de

aplazamiento, de 30 meses, completar los requisitos para proceder a dicha publicacion.

Si las irregularidades se subsanaran después de ese plazo, la publicaciéon se producira
en una fecha posterior, tan pronto como sea posible, siempre que los requisitos formales
para publicar la reproduccion gréafica del disefio se hayan completado antes de que expire

el plazo previsto en el apartado anterior.

Es preciso prestar especial atencién a los casos en que se haya reivindicado una fecha
de prioridad en la solicitud, pues esta fecha de prioridad determinara los plazos aplicables
al aplazamiento. Sobre todo cuando se hayan reivindicado distintas fechas de prioridad
para diferentes disefios de una solicitud multiple. En tal caso podran coexistir diferentes

periodos de aplazamiento para los disefios de una solicitud mdaltiple.

Si el solicitante no subsana las irregularidades notificadas y el disefio no llega a ser
publicado, la OEPM comunicara al titular del registro mediante resolucion motivada las
razones que hayan impedido la publicacién del disefio y las consecuencias de la falta de
publicacion, es decir, el disefio no ha producido nunca los efectos previstos en la Ley
20/2003.
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El examinador tendr4 presente que los expedientes correspondientes a solicitudes o
registros de disefio que no lleguen a ser publicados, no seran accesibles al publico sin
consentimiento del solicitante o titular del registro.

Finalizado el periodo de aplazamiento, o antes si lo pide el titular, la OEPM procedera a
publicar el disefio , siempre que, con la antelacién prevista en el Reglamento, el titular del
mismo haya completado los requisitos formales exigidos para publicar la reproduccién
grafica del disefio.

2.6.3. IRREGULARIDADES EN LAS SOLICITUDES MULTIPLES

En caso de una solicitud multiple, toda irregularidad relativa a alguno de los requisitos
mencionados en el apartado “Solicitudes multiples”, asi como a los mencionados en el
apartado anterior relativos al aplazamiento de la publicacién de algunos disefios y los
mencionados en el apartado Il de la carta de notificacion de suspenso, que no se
subsane y que afecte solamente a algunos de los disefios, dara lugar al desistimiento
parcial o a la denegacion parcial de la solicitud multiple con respecto a los disefios
afectados por la irregularidad.

2.6.4. IRREGULARIDADES EN LA CLASIFICACION

No podra considerarse una irregularidad la falta de indicaciébn de la clase a la que

pertenezcan los productos o una clasificacién de los productos incorrecta.

Una vez comprobada la clasificacién efectuada por el solicitante o rectificada, en su caso,
por el examinador, se examinard si los productos tridimensionales indicados en una
solicitud multiple pertenecen a distintas clases de la Clasificacion de Locarno. Si asi
fuera, el examinador comunicara al solicitante esta circunstancia en la misma carta de
notificacion del suspenso con indicacion de los disefios afectados, facilitdndole la
clasificacion a la que pertenezcan los disefios para que pueda agruparlos en distintos

expedientes.
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El solicitante podr4, tanto en el caso de que la solicitud exceda de cincuenta disefios
como en el caso de que los productos tridimensionales pertenezcan a distintas clases,

para eliminar el motivo del suspenso, limitar la lista de productos o dividir la solicitud.

Si el solicitante estd conforme con dividir la solicitud multiple, y paga el importe total de
las tasas, la solicitud o solicitudes resultantes mantendran la fecha de presentacion de la
solicitud multiple presentada inicialmente. De forma alternativa, el solicitante podra retirar
su solicitud parcialmente retirando algunos de los disefios, o eliminando algunos

productos para restaurar la “unidad de clase”.

2.6.5. TRATAMIENTO DE IRREGULARIDADES EN EL CASO DE CAMBIO DE
MODALIDAD

Si el solicitante pide el cambio de modalidad de su expediente como consecuencia de un
suspenso en la tramitacion, y lo hace dentro del plazo de contestacion al suspenso, el
examinador le notificara mediante la carta “ Notificacion de Cambio de modalidad”, la
fecha en que se producird dicho cambio , la nueva modalidad y el nUmero de asignacion

al nuevo expediente.

Se le notificara igualmente la fecha en que sera publicado en el BOPI dicho cambio de
modalidad y un teléfono de informacion sobre la tramitacion del expediente a partir de ese
momento. Desde el momento de la publicacion dispondra de un plazo de dos meses para
presentar los documentos de la solicitud correspondientes a la nueva modalidad
solicitada. Si el interesado no presentara en plazo dicha documentacion, se le tendra por
desistido de la solicitud de cambio de modalidad y se denegara la solicitud de registro de

disefo.

2.6.6. NOTIFICACION DE SUSPENSO EN LA TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Si existe alguna irregularidad o defecto en relacién con alguno o algunos de los requisitos
mencionados en el examen de forma, y/o, si en el examen de oficio se detecta un motivo
de denegacion del registro, el examinador lo notificara al solicitante conjuntamente en
una Unica carta de “Notificacién de suspenso (examen de forma/oficio)” en la tramitacién

del expediente, para su contestacion en el plazo comdn de un mes.
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Por medio de la notificacion se advertird al solicitante de que la falta de subsanacién de
los defectos indicados en el apartado | de la carta ( relativo al examen de forma),
conllevara el desistimiento total o parcial de la solicitud del registro. La falta de
subsanacion de los defectos indicados en el apartado Il de la carta ( examen de oficio),
podra suponer la denegacion del mismo.

El solicitante podra formular sus alegaciones, retirar la solicitud o modificarla eliminando
elllos elemento(s) causante(s) del reparo, facilitando para ello una representacion
modificada de los disefios, siempre que se mantenga la identidad sustancial de los

mismos. O podra efectuar el cambio a otra modalidad del disefio.

Cuando el motivo de suspenso es que el disefio es contrario al orden publico o a las
buenas costumbres y el solicitante, en escrito de contestacién al suspenso, ha eliminado
elllos elemento(s) causante(s) del reparo, pero persisten defectos que impiden la
publicacién del disefio porque la reproduccién del mismo no se ajusta a lo previsto en el
art. 4 y Anexo del Reglamento, se le notificar4 un segundo suspenso en la tramitacién del
expediente mediante la correspondiente carta, dandole un nuevo plazo de un mes a partir
del dia siguiente al de la fecha de recepcién de la notificacion para subsanar el/los
defectos indicado(s), transcurrido el cual, si el examinador considera que persiste el
motivo de denegacién, se tendra por no presentada la modificacion y se denegara la
solicitud. Lo cual se le comunicara en una carta de “Notificacion de Denegacion”. Dicha

denegacion sera publicada en el BOPI.
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2.6.7. MOTIVOS DE SUSPENSO EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

A continuacion se establece una relacion enunciativa y no limitativa de los posibles

motivos de suspenso, tanto los producidos en el examen de forma como en el examen de

oficio en el procedimiento de registro.

R = Reglamento de ejecucion de la Ley 20/2003 de Proteccién Juridica del Disefio Industrial. L = Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion

Juridica del Disefio Industrial.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Articulos

2.1.a.R.
2.1.b.R.

3. R

4.1b.R.

41.c.R.

42.R.

43.R.

44.R.

5.1 R.

71.R.

8. R.

14.1. R.

21.2.a. L.
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Motivo
Debe numerar consecutivamente con numeracién arabiga los disefios
Falta representacion gréfica del disefio
Debe mencionar claramente el tipo de producto al que se aplica el disefio

Debe presentar el disefio en papel adecuado, con las medidas exigidas y sin doblar o grapar,
indicaré el nimero de perspectivas y en caso de solicitud maltiple, el nimero consecutivo del
disefio

Las dimensiones de los disefios no deben exceder de 26,2 x 17 cm.

Deberé tener suficiente contraste y nitidez para distinguir claramente el objeto. No pueden
incluir expresiones o simbolos explicativos salvo la indicacion “parte superior” si se considera

necesario. Debe incluir nombre y direccion del solicitante

La representacion del disefio debe comprender de 1 a 7 perspectivas o vistas, que podran
agruparse en una misma reproduccion cuyas medidas no excedan de 26,2 x 17 cm.

Debe numerar las perspectivas con dos cifras arabes separadas por un punto, siendo la primera
cifra para el disefio y la segunda para la perspectiva.

Debe mostrar el patron completo y una porcidn suficiente de la superficie repetitiva

El disefio deberd comprender todas las letras del alfabeto, en mayusculas, en minusculas, y las
cifras arébigas, asi como un texto de cinco lineas con los caracteres tipograficos para los que se

solicita el registro, todos ellos en tamafio de fuente 16
Debe aportar justificante del pago de la tasa de solicitud. La tasa de solicitud es insuficiente

Debe indicar el nimero de prioridad unionista reivindicada.
Debe aportar copia certificada de la prioridad. Debe aportar traduccion al castellano de la

prioridad

Debe aportar certificado de la exposicion donde conste: fecha de inauguracion de la exposicion

y reproduccion del objeto expuesto

No se trata de un disefio conforme a lo establecido en el Art. 1 parrafo 2 de la Ley.

Se trata de un disefio contrario al orden publico o a las buenas costumbres (Art. 12 de la Ley)

La descripcion es incorrecta
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Art. 21.2.e. L.  |Debe indicar disefiador o equipo de disefiadores, o renunciar a la mencién de éstos

La solicitud no puede comprender mas de 50 disefios. Debe retirar los que excedan de 50 o
Art. 22 L. dividir la solicitud.
Los disefios deben pertenecer a la misma clase (Clasificacion de Locarno)

2.7. RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESION

Transcurrido el plazo otorgado para contestar a la notificacion de suspenso, haya
contestado 0 no el solicitante, la OEPM resolvera el expediente mediante resoluciéon
motivada, acordando la concesién, total o parcial, o la denegacion del registro o registros
de disefio, o bien se desestimara total o parcialmente si el motivo de suspenso versa

sobre defectos formales no subsanados correctamente.

Si la solicitud de registro de disefio cumple todos los requisitos formales establecidos en
la Ley 20/2003 y en su Reglamento de ejecucion, el examinador notificara al solicitante
mediante la carta “Notificacion de concesion”, la concesion de su expediente y la fecha

prevista de publicacién de la mencién de concesion en el BOPI.

En caso de denegacion del expediente de disefio o en caso de desistimiento, se le
enviara una carta de “Notificacion de denegacion” o de “Notificacion de desistimiento”,
motivando la resolucion. En este caso, la publicacion de la resolucion de denegacion o,
en su caso, de desistimiento en BOPI incluird Unicamente el nimero del expediente, el

nombre del solicitante y la fecha y el sentido del acuerdo objeto de publicacion.

2.8. RETIRADA, RENUNCIA, MODIFICACIONES Y CORRECCIONES

El examinador comprobara si los escritos que tengan por objeto la retirada, modificacion
o rectificacion de la solicitud , la renuncia a alguno de los disefios de solicitudes multiples

o la limitacién de los productos, identifican :

a. el numero de la solicitud o del registro del disefio y, en su caso, una indicacion de que
se renuncia al disefio o disefios objeto del registro;
b. el nombre y direccion del solicitante o titular del registro, con arreglo al articulo 1 del

Reglamento
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c. siel solicitante ha designado a un representante, el nombre y direccién profesional del
representante, con arreglo al articulo 1 del Reglamento;

d. laindicacion del elemento de la solicitud que hay que modificar y la version corregida
de dicho elemento, en su caso;

e. lafirma del interesado o de su representante;

f. eljustificante del pago de la tasa en su caso.

2.8.1. RETIRADA/ RENUNCIA

El solicitante podra en todo momento retirar su solicitud de registro de disefio, renunciar a
alguno de los disefios solicitados o limitar los productos indicados en la solicitud, con

sujecion a las limitaciones establecidas en la ley.

La OEPM notificara al solicitante mediante carta la “Retirada de la Solicitud” o la

“Caducidad por Renuncia”, segun se trate de una solicitud o de un registro de un disefio.

En caso de renuncia, el acuerdo de aceptacion de renuncia, se publicara en el BOPI y el
de cancelacion del registro o registros de disefio afectados por dicha renuncia.

2.8.2. MODIFICACIONES Y CORRECCIONES DE ERRORES

La OEPM podra, a peticiéon del solicitante, rectificar el nombre y la direccion del solicitante
o del representante, defectos de expresion o de transcripcion o errores manifiestos en la
solicitud o en los datos registrales. Si la peticion de rectificacion afecta a alguno de los
elementos previstos en el articulo 21 de la Ley o a cualquier otro dato relativo a la
titularidad de los derechos solicitados o inscritos, la rectificacion deberda ser de tal
naturaleza que resulte evidente que el Unico texto que podria haber sido propuesto por el

interesado es el rectificado.

No se admitira ninguna correccién que afecte a la identidad del disefio ni que sustituya o

amplie los productos indicados en la solicitud.

El examinador podra exigir pruebas adicionales cuando dude, razonablemente, de que el

motivo que da lugar a la rectificacion solicitada constituye efectivamente un error.
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El justificante del pago de la tasa de modificacion no se exigira en el caso de que la falta
o error sea imputable a la OEPM que lo corregira de oficio o a peticion del interesado.

Para corregir el mismo elemento en dos o mas solicitudes o registros del mismo
solicitante se podra presentar una Unica peticion de correccion. En este caso, habran de
indicarse los numeros de todas las solicitudes o registros que deban rectificarse y el
solicitante debera abonar la tasa correspondiente por cada una de las solicitudes o de los

registros afectados.

Si la peticién de correccidon no cumple los requisitos establecidos en la Ley 20/2003, el
examinador invitara al solicitante a subsanar las irregularidades en un plazo de diez dias.
Si las irregularidades no se subsanaren dentro del plazo preceptivo, la solicitud de

modificacion se tendra por desistida.
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3 PRESENTACION DE UNA SOLICITUD DE OPOSICION

3.1 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 oposicién 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.

3.2 ALCANCE DE LA SOLICITUD

Si los disefios industriales impugnados forman parte de un registro multiple, cada uno de
ellos podr4 impugnarse independientemente e identificarse mediante referencia al
namero 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 funciéon del nimero de disefios industriales
impugnados.

3.3 RECEPCION DE LA SOLICITUD

La persona que reciba el escrito de solicitud de oposicibn comprobara si dicho escrito se
encuentra dentro del plazo de dos meses fijado por la ley desde la fecha de publicacion
en el BOPI del disefio registrado. Asimismo, se comprobara si se ha grabado dicha

oposicion. Si no es asi, el examinador contactara con mecanizaciéon para su grabacion.

3.4 INADMISION A TRAMITE POR FUERA DE PLAZO

No se admitira el escrito de oposicion si esta fuera del plazo estipulado. En este caso, al
oponente se le notificara la “Inadmision a tramite del escrito de oposicion” mediante una

carta en la que se sefiala tal motivo en el recuadro correspondiente.

3.5 ADMISION A TRAMITE. CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO. EXAMEN DE
FORMA.
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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 publicacién (no es obligatoria).

c) Disefos impugnados (ha de sefalar 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 nimero de un documento identificativo
(pasaporte, etc...)

e) Direccion completa de la persona fisica o juridica que formula la oposicion, con los
datos completos de localizacién, codigo postal de la localidad, provincia y pais.

f) Si actla por medio de representante, nombre y apellidos, cédigo 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,

cédigo postal de la localidad, provincia y pais.
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(4)APELLIDOS O DENOMINACION SOCIAL

NOMBRE

NIF/PASAPORTE

(5)DIRECCION POSTAL

CODIGO POSTAL Y PROVINCIA
LOCALIDAD

PAlS

CORREO ELECTRONICO N® TELEFONO

MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE EN EL CASO
DE NO UTILIZAR AGENTE O REPRESENTANTE O A
EFECTOS INFORMATIVOS

[JCORREOQ POSTAL[J CORREQ ELECTRONICO

3. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE

[JEL OPONENTE NO EL OPOMEMTE ESTA
ESTA REPRESENTADO REPRESENTADO POR:

[JAGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL [1OTRO REPRESENTANTE

N PODER
GEMERAL:

ACTUACION POR MEDIO DE AGENTE | NOMBRE

CODIGO DE
AGENTE

REPRESENTANTE

ACTUACION POR MEDIO DE OTRO (B)APELLIDOS DEL REPRESENTANTE NOMBRE

(7)DIRECCION POSTAL

DIRECCION CORREQ ELECTRONICO | N° TELEFONO

INDICACION DEL MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE

[JCORREQ POSTAL [JCORREO ELECTRONICO [J]BUZON 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

gque se fundamente la oposicién. El oponente podra sefialar los dos recuadros.

4. MOTIVOS DE LA OPQOSICION

[CJArt. 33.1 LDI [CJart. 33.2LD1 TITULO LEGITIMACION:

i) Sila 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 podra aportar la prueba

de éste. El escrito ira acompafiado de los documentos y pruebas complementarias

gue el oponente considere pertinentes, ya que tales documentos podran

presentarse con el escrito de oposicién o con posterioridad a éste, pero siempre

antes de la fecha en que se dé traslado al titular.

5. REGISTROS O SOLICITUDES ANTERIORES EN LOS QUE SE BASA LA OPOSICION

(8) MODALIDAD

NUMERO
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j) 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.
¢) Firma del oponente o su representante.

d) N° total de paginas.

e) Eljustificante del pago de la tasa de oposicion.

6. EXPOSICION DE MOTIVOS Y HECHOS Y PRUEBAS

ADJUNTAR MEMORIA EXPLICATIVA Y HOJA/S ADICIONAL/IES DE HECHOS Y PRUEBAS EN DOCUMENTO ANEXO

7. INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPANAN

FIRMA DEL OPONENTE O REPRESENTANTE

[ H0JAS ADICIONALES DE HECHOS Y PRUEBAS (N° de hojas: __)

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

[ JUSTIFICANTE ABONO DE TASAS

[JoTrRos:
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4 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. laidentidad del oponente o de su representante,
c. elllos 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 “Irregularidades 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 autorizacién del oponente al representante/agente en su caso,
b. falta mencién del titulo en que basa su legitimacion, o

c. noindica las razones alegadas en apoyo de sus pretensiones,

se notificardn 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.

4.1 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 oposicién.

Articulos Motivo
Art. 24.1 El escrito de oposicidn se ha presentado fuera de plazo previsto
Art.25.1.a) Falta nimero de registro del disefio o disefios
Debe aportar el titulo en que basa su legitimacién para oponerse y la prueba
Art.25.1.d) .
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
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Art.25.1.9) Debe aportar el justificante del pago de la tasa de oposicion

Art.26.1.¢) No se identifica inequivocamente el disefio registrado contra el que se
R formula la oposicién

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

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

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

Art.26.1.d) Debe aportar autorizacion del oponente al representante/agente

4.2 INADMISION 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 “Inadmisién a tramite del escrito de oposicion”, sefialando

expresamente el motivo al que se alude.

4.3 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.

4.4 TRASLADO DEL ESCRITO DE OPOSICION

En el caso de que el escrito de oposicién 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.
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5 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 contestacién 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 que tenga constancia fehaciente de que se ha recibido o no la contestacion a la

oposicion 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 suspendera la
tramitacion del expediente para que subsane, lo cual se le comunicard mediante la carta
“Suspenso por defectos en la modificacion de la representacién grafica en fase de
oposicion”. 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 dictaréa resolucion motivada estimando en todo o en parte, o desestimando las
oposiciones presentadas.
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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 concesion del registro del disefio en

base a los articulos 5 al 11 de la Ley. El resto de motivos de oposicion sélo podra
alegarse por parte de los titulares legitimos de los signos o derechos anteriores.

6.1 FALTA DE NOVEDAD Y DE CARACTER SINGULAR

6.1.1. ACCESIBILIDAD AL PUBLICO DE UN DISENO ANTERIOR

6.1.1.1 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 presentacién 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.

Sera 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
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de cualquier otro modo. El publico en cuestién esta compuesto por los miembros de los
circulos especializados del sector de que se trate, que operen en la Union 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 creacion 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 disefadores 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).

Sin embargo, los actos de divulgacién de un disefio anterior no seran tenidos en cuenta si
el titular presenta hechos, pruebas y alegaciones convincentes que justifiquen la opinion
de que estos hechos no han podido ser razonablemente conocidos en el trafico comercial
normal por los circulos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unién

Europea.

El examinador tendra en cuenta la validez y fehaciencia de los documentos que se

aporten al respecto.

6.1.1.2 Publicaciones oficiales

Se entenderd 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 publicacion no haya podido ser razonablemente

conocida en los circulos especializados del sector de que se trate de la Union Europea.

Por lo tanto, una vez que el oponente haya aportado la prueba de la publicacion, se

presume que la accesibilidad y, considerando la globalizaciéon de los mercados, incumbe
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al titular aportar hechos, alegaciones o pruebas en contrario, en concreto de que la
publicacion 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 Unién 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, Ornamentacién, 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 puablico (sentencia de 7/11/2013, T-
666/11, Gatto domestico, EU:T:2013:584, § 25).

Por otra parte, bastara que la fecha de publicacién pueda ser identificada mediante la

indicacién de un cddigo INID («Identificacion Numérica Internacionalmente acordada en

materia de Datos (bibliograficos)» estandarizado por la norma ST.9 de la OMPI.

6.1.1.3 Exposiciones y comercializacidn

La divulgacion 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
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contrario. La cuestion de si los acontecimientos que tienen lugar fuera de la Unidn
Europea pueden ser conocidos razonablemente por las personas que forman parte de
dichos circulos es una cuestion 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, Gartenmdbel, 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 comercializacién 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 Union Europea (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, 8
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 catélogos, el valor probatorio no depende en si
estos se distribuyen al publico general. Los catalogos que se ponen a disposicion
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 trate».

El alcance de la distribucion 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, § 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 nimero real que aprovechd la oportunidad y se enfrentd

finalmente al disefio divulgado.

La OEPM lleva a cabo una apreciacion global de todos los documentos aportados por el
solicitante de la oposicién 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.
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Bastara que la divulgacion 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 catélogo, se tendréa 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.

6.1.1.4 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 informacion solo
esté disponible en dichas péaginas 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.

Internet, por su propia naturaleza, puede complicar la determinacién de la fecha real en
que se hubiese puesto la informacién a disposicion 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 considerard fiable, en particular

cuando:

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

b) los motores de busqueda indican fechas de indexacion en la pagina web (p. €j.,

del archivo caché de Google); o
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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.org). Sobre su uso, ver Anexo 1.

e) Informacion contenida en repositorios de documentos, videos, etc gestionadas por
prestadores de servicios electronicos 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 limitacién del acceso a un circulo limitado de personas (p. €j., mediante la proteccion
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 Uniébn Europea, se podran tomar en
consideracién aspectos como la accesibilidad y la capacidad de efectuar busquedas en

esa pagina de web.

6.1.1.5 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 divulgacién 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
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menor en comparacion con los documentos que tienen un origen neutral (sentencia de
14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 33-36).

6.1.1.6 Divulgacion insuficiente

La divulgacion de un disefio anterior es una cuestion preliminar a la de si dos disefios
producen la misma impresién 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 serd 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 divulgacién
guedan a discreciéon del solicitante y, en principio, toda prueba capaz de demostrar la
divulgacién puede aceptarse.

Los examinadores llevaran a cabo una apreciacion global de dichas pruebas, teniendo en
cuenta todos los factores pertinentes del asunto en cuestion. 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, § 25y 30-45).

Es posible que la divulgacion ante una sola empresa difunda el disefio de forma que
pueda bastar a los circulos especializados del sector en cuestiébn 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, Gartenmdbel, EU:C:2014:75, § 35-36).
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6.1.1.7 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 negociacion
comercial no es eficaz si las partes en cuestibn acuerdan que la informacion

intercambiada debe seguir siendo secreta.

La carga de la prueba correspondiente a los hechos que establecen la confidencialidad

recae en el titular del disefio.

6.1.1.8 Divulgacion durante el periodo de prioridad

Las solicitudes de disefios comunitarios pueden reivindicar la prioridad de una o mas
solicitudes anteriores del mismo disefio 0 modelo de utilidad en un Estado parte del
Convenio de Paris, o del Acuerdo por el que se establece la Organizacién 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 tendrd como efecto que la fecha de prioridad pase a considerarse

la fecha de presentacion de la solicitud de un disefio registrado.

Una reivindicacion de prioridad sera valida si el disefio y la solicitud anterior respecto al

derecho sobre un disefio o 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 0 modelo de utilidad» cuya prioridad se reivindica.
La OEPM realizara 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.
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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 reivindicacion
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 reanudara una vez que se hayan subsanado las

irregularidades o se haya adoptado una decision definitiva sobre la pérdida del derecho

de prioridad.

6.1.1.9 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 consideracién 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 publicacion, se presenta una
solicitud de registro de un disefio industrial con este mismo motivo de disefio y después
de segquir la tramitacién 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 periddico de hace un afio en el que salia el disefio en
cuestiéon. 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 sera 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 informacion

aportada o de la accion adoptada por el autor o su derechohabiente también estan
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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.

6.1.2. APRECIACION DE LA NOVEDAD Y DEL CARACTER SINGULAR

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

solicitante.

6.1.2.1 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, 8§ 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 combinacién de caracteristicas ya

divulgadas, siempre que en su conjunto, sea novedoso y tenga un caracter singular.
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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 6.2y 6.3

2. El requisito de visibilidad

No se tendrdn 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 utilizacion 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 entenderd por «utilizacién normal» cualquier utilizacion efectuada por el usuario final,
excluidos los trabajos de mantenimiento, conservacion o reparacién. 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 estd incorporado a una carcasa para que esté protegido de cualquier
contacto con usuarios potenciales cuando estd 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.
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 serd rechazado si se alegara dicha causa en
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una oposicibn (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 utilizacion del producto complejo. Bastara que la totalidad del
componente pueda verse en alguin 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 limitar4 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 hovedad o a su caracter singular (Directiva 98/71/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la proteccion
juridica de los dibujos y modelos, considerando 11).

De igual modo, las caracteristicas del disefio anterior que no tienen una calidad suficiente
gue permita discernir los detalles en la representacion 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 reivindiguen 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
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gue 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.

6.1.2.2 Novedad

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 considerard 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. EI 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 esta

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 variacion del tono del patron de color de
los disefios comparados. Otro ejemplo es poner la marca del fabricante tan pequefa, en
uno de los dibujos o disefios comparados, que no es percibida como una caracteristica

significativa.

6.1.2.3 Caracter sinqular

Se considerara que un disefio posee caracter singular cuando la impresion general que
produzca en los usuarios informados difiera de la impresion general producida por

cualquier otro disefio que haya sido hecho publico antes del dia de presentacion de la
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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 tendrd 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 concibid el
mismo (sentencias de 22/6/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248,
8§ 46; de 9/9/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, 8§ 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 quedar
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 funcién 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 v,
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
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).
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Sin embargo, en funcion de la naturaleza del producto en que se incorpora el disefio (p.
ej., soportes promocionales), el concepto de usuario informado podr& 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 impresién general producida por dichos disefios se apreciara a partir de la
premisa de que el usuario informado puede hacer una comparacion 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).

La impresion general

Salvo si los disefios comparados incluyen caracteristicas funcionales o invisibles 0 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 como se utiliza el producto. En particular, el papel que desempefian algunas
caracteristicas podran ser menos importantes en funcién de su visibilidad reducida
cuando el producto estd 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, § 45-46; de 4/2/2014,
T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, 8§ 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 dard menos importancia a las caracteristicas que son totalmente

Enero 2019 74



PARTE B

OPOSICIONES

6. EL EXAMEN TECNICO DE LAS OPOSICIONES
Directrices de Proteccion de Disefios Industriales

\

8 %,7 ot MINISTERIO Oficina

b ‘,: DE INDUSTRIA, COMERCIO e pon
o YTURSMO

banales y comunes a todos los ejemplos del tipo de producto de que se trate y se
concentrardn 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; resolucion 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 impresién
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 saturaciéon 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 pequefnas diferencias entre los disefios que producen una
impresién 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, EU:T:2014:115, § 87). Para demostrar un impacto real de dicha saturacion
sobre la percepciéon 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 I, § 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 impresién general diferente a la que producia el disefio
anterior (DMC n° 52 113-0001). El Tribunal General consider6 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 cuestion en lo que atafie al angulo del respaldo y el asiento del sillon representado en
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el dibujo impugnado, teniendo en cuenta que la impresién 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 dard al sillon 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 sofas, etc.) (sentencia
de 4/2/2014, T-357/12, Sillones y sofas, EU:T:2014:54, § 44-60).

El TG confirmé 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 sillén. 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 cuestion 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
gue precisa la naturaleza del producto, su destino o su funcion (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
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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 se trate (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, mas 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 impresion
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 variacion 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» o 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 3 se muestra, a titulo ejemplificativo la calificacién realizada por la OEPM

sobre el grado de libertad asignado a una serie de productos.
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El articulo 11.1 de la LDI establece que «el registro del disefio no conferird derecho
alguno sobre las caracteristicas de apariencia de un producto que estén dictadas
exclusivamente por su funcién 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, no son técnicamente necesarias.

Por ejemplo, la funcién técnica de un destornillador sera 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 funcién 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 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.

6.2.1. 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 funcion, en contraposicion 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 oposicion 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.
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6.2.2. EXAMEN

Para determinar si las caracteristicas esenciales de la apariencia del producto en el que
se incorporaréa el disefio impugnado estan dictadas Unicamente por su funcion técnica,
primero es necesario determinar cudl 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 funcién (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.

6.2.3. FORMAS ALTERNATIVAS

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

6.3 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 funcion, aunque dicha forma y dimensiones exactas

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

electrénicos, etc.

La anterior prohibiciéon 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 hara 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.

6.4 TITULARIDAD DEL REGISTRO

De conformidad con el articulo 13 c), constituye un motivo de oposicién 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 sélo 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 presumird 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.
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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

presentaciéon 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 Espafa 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 Decisién 954/2006 del Consejo y que tenga
efectos en la Uni6on Europea Comunidad o en Espafia o por una solicitud de
registro.

Un disefo 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 impresion 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).

La OEPM presumira que el disefio anterior es vélido salvo si el titular aporta pruebas de

gue 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).

6.6

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).
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6.6.1. SIGNO DISTINTIVO

El concepto de «signo distintivo» abarca tanto a las marcas registradas como a los

nombres comerciales tanto espafiolas como comunitarias o internacionales.
6.6.2. USO EN UN DISENO POSTERIOR

El concepto de «uso en un disefio posterior» no presupone necesariamente una
reproduccion 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 «uso» de dicho signo, en
particular cuando los elementos omitidos o afladidos son de importancia secundaria y no
es probable que el publico de referencia se percate de ello. Bastara 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 protecciéon respecto de dicha caracteristica, se considerara que el disefio
utiliza el signo distintivo anterior incluso si este Ultimo se reproduce en solo una de las
perspectivas (resolucion de 18/9/2007, R 0137/2007-3, Recipientes, § 20).

6.6.3. EXAMEN POR PARTE DE LA OEPM

La OEPM presumira que el pablico destinatario percibird el disefio impugnado como un
signo que puede utilizar «para» o «en relacion 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 resolucién definitiva ha declarado nulo dicho signo distintivo

anterior antes de adoptar la resolucion.

Dado que los signos distintivos estan protegidos respecto de determinados productos o

servicios, la OEPM examinara respecto de qué productos estd destinado a utilizarse el
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disefio impugnado (sentencia de 12/5/2010, T-148/08, Instruments for writing,
EU:T:2010:190, 8§ 108). A efectos de determinar si dichos productos y servicios son
idénticos o similares, la OEPM tendrd en cuenta la relaciéon de los productos a los que
vaya a incorporarse o aplicarse el disefio pero también, el propio disefio, en la medida en
gue precisa la naturaleza del producto, su destino o su funcién (sentencia de 18/3/2010,
T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, 8§ 56). La apreciacion de la similitud de los
productos se llevara a cabo sobre la base de los principios definidos sobre la identidad y

riesgo de confusion.

La Resolucién 377/2012 del TSJ de Barcelona define que, aunque el articulo 13 f) de la
LDI deba ponerse en relacion con el articulo 6.1 de la Ley de Marcas, esto no es razén
suficiente para que haya que entender que requisitos como la generacion de un riesgo de
confusién deban extenderse también a los disefios industriales. La Resolucion 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 gréafico, 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.

6.7 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 legislacion 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).
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6.8 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 grafica de los disefios:

e 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 Espafa, sus comunidades autbnomas, sus municipios, provincias u
otras entidades locales.

e 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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7 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 periddicas, 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 depdsito legal, si existiera.

Se considerara 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 acompafados de traduccién 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 confrontacion.

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 publicacién correspondiente. No se

aceptaran pruebas fisicas.
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8 FASE CONTRADICTORIA DEL PROCEDIMIENTO

8.1 INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES

8.1.1. ALEGACIONES POR PARTE DEL TITULAR

El titular podra presentar sus alegaciones en el plazo de dos meses. Si el titular no
presentase sus observaciones en el plazo de dos meses, la OEPM adoptard una
resolucion sobre el fondo con arreglo a las pruebas de que disponga.

8.1.2. SOLICITUD DE PRUEBA DEL USO DE UNA MARCA ANTERIOR

Para determinar si el titular de una marca u otro signo distintivo anterior tiene derecho, en
virtud de dicha proteccion, a prohibir el uso del signo en el disefio registrado, es
necesario realizar una remisién a la regulacion juridica del titulo oponente para la
concrecién de dicho derecho. En el caso de marcas nacionales y de la Union Europea, la

efectividad del registro se vincula con su uso efectivo en el mercado.

El titular del disefio podra solicitar prueba del uso de una marca anterior oponente
realizado en los cinco afios previos a la fecha de la oposicion si se cumplen

cumulativamente las siguientes condiciones:

¢ la solicitud esta basada en el articulo 33, apartado 2, letra c), de la LDI;

e el signo distintivo anterior es una marca que surte efectos en Espafia 0 en la
Union Europea que, en la fecha de la oposicion, llevara registrada al menos cinco
afos;

e la solicitud de prueba de uso se hubiera presentado dentro del plazo de

alegaciones a la oposicion.

“La fecha en la que se haya concluido el procedimiento de registro” que sirve para

calcular el punto de partida de la obligacién de uso de la marca oponente sera:

En el caso de una marca nacional, el plazo de 5 afios desde la firmeza de la concesién
(el plazo para comenzar a usar la marca en Espafia) y por tanto:

o Si hubiera concesion directa: 5 afios y 1 mes desde la fecha de concesion.

Enero 2019 86



PARTE B

i 5x,7 ¥ MiNisTERIO Oficina Espafiola OPOSICIONES
b3 @ CEINDUSIRA COMERCO de Patentes y Marcas 8. FASE CONTRADICTORIA DEL PROCEDIMIENTO
2 2

Directrices de Proteccion de Disefios Industriales

e Sihubiera recurso de alzada: 5 afios mas dos meses desde la fecha de concesion
por recurso de alzada.

Por lo que a las marcas de la Unién Europea se refiere, la fecha de conclusion del
procedimiento de registro sera la fecha de registro, tal como se publica en el Boletin de
marcas de la Union Europea.

Respecto de los registros internacionales que designan a Espafia o de la Unién

Europea, la fecha pertinente es la de la segunda publicacion.
8.1.3. PRESENTACION DE LA PRUEBA DEL USO DE UNA MARCA ANTERIOR

Cuando se pida al solicitante que aporte pruebas del uso de su marca anterior, éste
debera presentar dichas pruebas (i) para los productos o servicios para los cuales esta
registrada y en los que se base la oposicion vy (ii) y respecto de un periodo de cinco afios
antes de la fecha de la oposicién, salvo que existan causas justificativas de la falta de
uso, que, en todo caso, deberan acreditarse.

La prueba del uso de una marca anterior debe contener indicaciones sobre el lugar,
momento, alcance y naturaleza del uso de la marca respecto de los productos y servicios
para los que esté registrada y en los que se base la oposicion.

Sera admisible el empleo de una marca bajo una forma que difiera en elementos que no
alteren el caracter distintivo de la marca en la forma en la que ésta ha sido registrada

(articulo 5, apartado C, inciso 2 del Convenio de Paris).

A falta de prueba del uso efectivo de una marca anterior (salvo si existen causas

justificativas de la falta de uso), la oposicién sera desestimada.
8.1.4. TIPOS DE EVIDENCIA DE USO.
8.1.4.1. FEacturas

Las facturas proporcionan generalmente mucha informacion sobre productos y servicios

y, Si aparece la marca, sobre coémo se usa. En las facturas pueden aparecer referencias
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gue conducen al catalogo, asi como unidades vendidas para medir la intensidad del uso,
a quién va y donde se ha usado la marca. No obstante, es conveniente que se

proporcionen prueban adicionales.

8.1.4.2. Declaracién jurada

Se comprobara la fecha y el autor para conocer si tiene algun vinculo con la empresa
oponente. Su valor probatorio es variable ya que las declaraciones del propio interesado
0 sus empleados deben apoyarse en otras pruebas. Por el contrario las declaraciones

gue provienen de fuentes independientes tienen un alto valor probatorio.

8.1.4.3. Documentos sobre volumen de negocio vy cifra de ventas

Las cuentas auditadas y firmadas tienen un alto valor. Respecto de las mismas debe
apreciarse en concreto si hacen referencia a los productos/servicios y si en ellos aparece

la marca en relacion con la cual se genera la cifra de ventas.

8.1.4.4. Otros documentos probatorios

Otro tipo de documentos probatorios esta constituido por extractos de prensa, catalogos o
folletos (por ejemplo, en estos constan las sucursales y son (tiles en cuanto a los lugares
en los que se usa la marca oponente), premios, listas de precios, muestras de etiquetas,
anuncios publicitarios o certificados de ferias. La prueba es Unica y va incorporada a cada

expediente y se valorard en su conjunto.

8.1.5. CRITERIOS DE VALORACION

En relacion con el lugar, y a raiz de la Sentencia LENO relativa al uso en la Union
Europea, actualmente se considera que la prueba debe valorarse caso a caso y tomando
toda en su conjunto. Por ejemplo, podria ocurrir que, si se trata de productos locales
artesanales no se exigiera su uso en diversos paises, mientras que en otros casos podria
requerirse el uso en toda la Unién. Se considera uso en la Unién Europea la importacion
y la exportacion si bien la exportaciéon se considera uso de la marca en el lugar de

fabricacion.
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La intensidad en su uso puede ser variable y no es necesario que el uso sea constante
durante el periodo de 5 afios. Debe valorarse en cada caso.

Para evaluar el lugar de uso en las marcas nacionales se tendra en cuenta su uso en
algunas Comunidades Autbnomas, aunque no sea en todas, de forma que se considere

significativo.

En lo que respecta a la forma en la que se usa la marca, el uso relevante tiene que ser de
cara al tréfico econdmico y no meramente interno y debe realizarse tal como se registré o
con alteraciones que no afecten a su caracter distintivo. Ademas debera usarse para los
productos o servicios para los que se registro.

Existen algunas formas sui generis de uso que también deben considerarse, como el uso
en internet, el uso publicitario o el uso promocional siempre que sea publicitario. No se
considera el uso promocional en objetos regalados que no constituyen los

productos/servicios para los que se registro la marca.
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9 CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO

9.1 DESESTIMACION DE LA OPOSICION

La OEPM desestimard mediante resolucibn motivada las oposiciones presentadas,
cuando considere que el disefio registrado no incurre en ninguno de los motivos de
oposicion 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 proteccion
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
Espafa 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
contestacion, nueva representacion, y en su caso, descripcion del disefio impugnado que,
suprimiendo el motivo que causé 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 conllevard el mantenimiento del registro del disefio o

disefios afectados.

9.2 ESTIMACION DE LA OPOSICION

La OEPM estimara la oposicion si
e el disefio esta incurso en alguno de los motivos de denegacion de registro

invocados por el oponente como fundamento de la misma,
e cuando, pese a haber eliminado el elemento que motivé la oposicién 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

9.3 ESTIMACION PARCIAL DE LA OPOSICION

La OEPM podré estimar parcialmente las oposiciones que se refieran a méas de un disefio

objeto de un registro multiple.
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9.4 RETIRADA. RENUNCIA

En el caso de que un oponente retire su oposicion después de que ésta haya sido
admitida, el examinador lo tendr4 en cuenta y asi lo hara constar en la resolucion de

mantenimiento de la concesion del registro, haciendo las anotaciones oportunas.
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ANEXO 1: “Wayback Machine”

El Internet Archive (Archivo de Internet) es una biblioteca digital gestionada por una
organizacion sin &nimo 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

gue 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 C H‘\E,.iii' ‘ 3 A B » - ‘ =

INTERNET ARCHIVE

ma“"n“" I"Hﬂ " I"H i 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 péaginas de http://www.oepm.es. Podemos ver que la del 13/05/2007

€s:
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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:

Trami

= Pagot
= Solicity
= Solicity
= Preser
= Envio ¢

er tc

» Tasas
*» BOPI
*» Muse
* Archi
* Enlac
» Actue
* Emple
» Estad

tes en linea

Todos los tramites disponibles a
golpe de raton. Realiza ahora tus

Ver imagen
Copiar imagen
Copiar la ruta de la imagen

S s s Sl ol

Guardar imagen como...
Enviar imagen...
Establecer como fondo de escritorio...
Ver informacién de la imagen
- Descargar en lote...
- Descargar todas las imdgenes en lote...
“# Descargar en lote con palabra dave...
-4 Build Gallery With Imagen de enlace
-4 Construir galeria usando enlace:
£ FlashGot

Inspeccionar elemento
ABP - Bloguear imagen...

» Ayud

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

direccion:
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https://web.archive.org/web/20070702045708im/http://www.oepm.es/cs/Satellite?blob
col=urlimggrande es es&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=Imagen&bl
obwhere=1144260495262&sshinary=true

(' @ https://web,archive.org/web/20070702045708im_jhttp: /fwww.o

x ‘Q\E‘-usca*' ‘ ¥ A v B » - 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, que en principio pueden considerarse publicas en esas fechas.
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Anexo 2: “SafeCreative”

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

Mas informacién: https://youtu.be/uLwPXIQ69z0

Esto puede ser una manera de probar que un catdlogo ha sido hecho accesible al
publico, ante el problema de la exclusion de los catdlogos del depodsito 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 informacion y de comercio electrénico, que esté incluida en los
Prestadores de servicios electrénicos de confianza cualificados por el Ministerio de

Energia, Turismo y Agenda Digital.
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Anexo 3: “Grado de libertad”

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

(clase 03.03)

L Indicacion de Grado de .
Diseflo . Comentarios
producto y clase libertad
“Brochas” Medio La funcion técnica limita el
(clase 04.04) grado de libertad.
“Cepillos lavavaijillas” .
w (clase 04.01) Bajo
v La funcién técnica limita el
- « " grado de libertad.No obstante,
N Z?;j‘g%’%%s) Bajo la posibilidad de modificar su
- ’ forma y ornamentacion es
amplia.
“Cargadores eléctricos L S
. ,, . a funcion técnica limita el
para teléfonos Bajo do de libertad
(clase 13.02) grado de libertad.
b §
] “Refrigeradores” Medio La funcion técnica limita el
I | (clase 15.07) grado de libertad.
; “Instrumentos de o
- . La funcién técnica limita el
) pereusian Medio rado de libertad
Py Ty (clase 17.04) 9 )
“Equino v aparato para La funcién técnica limita el
=quipoy ap p . grado de libertad, aunque
gimnasia y deporte Medio .
puede variarse la formay la
(clase 21.02) >
ornamentacion.
“Linternas” Baio
(clase 26.02) J
\1 “Bombillas” Baio
% (clase 26.04) !
El disefiador solo tendria
“Tiendas” Baio cierto grado de libertad respecto
(clase 21.04) ! a la forma, transparencia y
colores.
“Pipas” .
(clase 27.02) Medio
Sombrillas Medio
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(clase 18.01)

N Indicacion de Grado de .
Disefio . Comentarios
producto y clase libertad
“Cintas adhesivas” ( Baio La funcién técnica limita el
clase 05.04) ! grado de libertad.
“Maquina calculadora” Bajo La funcién técnica limita el

grado de libertad.

Enero 2019

97




MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

[

Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas

ANEXOS

Directrices de Proteccién de Disefios Industriales

(clase 21.01)

C Indicacién de Grado de :
Diseno : Comentarios
producto y clase libertad
“Botones” .
(clase 02.07) Medio
El disefiador es libre de
“Sillas de oficina” determinar los componentes
(clase 06.01) Medio-alto como la forma del asiento, los
) brazos, el respaldo, el color o la
apariencia general.
“Vajilla”
(clase 07.01) Alto
“Altavoces” .
(clase 14.01) Medio
“Botellas para
cosméticos” Alto
(clase 09.01)
Muchos elementos del reloj
“Watches” Alto como la carcasa, tapa, correa 'y
(clase 10.02) hebilla pueden varias en forma
y decoracién.
“Bascula” .
(clase 10.04) Medio
“Maquinas vending”
(clase 20.01) Alto
“Juegos y juguetes” Alto
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Anexo 4: “Requisitos que deben cumplir los
logos y simbolos graficos que consisten en
elementos verbales o numéricos para ser
considerados disefios”

¢Registrable como

Simbolo L.
disefio en clase 32?

E uro pea n |St No, se trata de texto plano

No, se trata de texto plano

Europeanist

Si, la combinacién de colores

EUROPEANIST con la utilizacion de un estilo

diferente hacen el disefio
aceptable.

Si, la combinacién de colores
A con la utilizacién de un estilo
E uro p ean 'St diferente hacen el disefio
aceptable.

Si, la combinacién de colores

]
° con la adicién de un punto central
al final del texto hacen el disefio

aceptable.

[a[‘ﬂ/&ea/(/&)t Si, si bien”srsittzta de un caso

Si, debido al logo en 3D, la
iad Fuente estand
BUROPRANIST | |Imoiiinirs

letras.

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

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

Europeanist
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Simbolo

¢, Registrable como
disefo en clase 327?

s

2l s

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

Si, debido al uso de un estilo
especifico junto con una cierta

> forma especifica del texto.
irk P
Si, debido al uso de estilos y
Buropeanist 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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