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Protegemos nuestro talento y nuestros bienes




El Disefo, proteccion de la Creatividad

Solida Caracter FLiJr%rezlae?]Ia
posicion en | diferenciador g€t
. : corporativa
Monopolio el mercado | queinfluye e
temporal Y utna. en Inad empresa y
ventaja OpCIOo e le aflade

competitiva compra

prestigio
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El Diseho, proteccion de la Creatividad




El Disefo, proteccion de la Creatividad

¢Qué papel tiene la OEPM?

Ley 20/2003, de 7 de julio, de
Proteccion Juridica del Diseno
Industrial

Tasas

" Asesoramiento
competitivas

Herramientas
actualizadas

Proteccion
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: Tiene que ser
Tiene que ser original, no es una
nuevo Imitacion de disenos
gue ya se encuentran
en el mercado

NORMATIVA

Caracter singular: la
Impresion general que
produzca en el usuario
Informado difiere de los

demas disenos

Derecho exclusivo a
utilizarlo y a prohibir su
utilizacion por terceros
Sin su consentimiento




MINISTERIO Oficina Espafiola

DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO de Patentes y Marcas

PROCEDIMIENTO

EXAMEN

PRESENTACION FORMAL

PUBLICACION CONCESICON OPOSICIONES

95% en menos de una semana 6 me_ses de
media
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El Diseho, proteccion de la Creatividad

Disefno tridimensional Construcciones

¢Qué podemos
proteger como
Diseho
Industrial?

Presentacion de producto

Paginas web, Interfaces graficas e Iconos
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El Diseio, proteccion de la Creatividad

1
g5

Los elementos funcionales de un
sillébn no varian mucho de un
producto a otro, por lo que su

DO500657-22 aspecto determina su éxito en el
. mercado.
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>  DEINDUSTRIA, COMERCIO

Diseno de las
denominadas
presentaciones,
que incluyen
disehos de puntos
de venta

aaaaa
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El Diseiho, proteccion de la Creatividad

La existencia de grupos
especificos en la
Clasificacion de Locarno
de Disefos Industriales
da soporte ala
posibilidad de
proteccion de
estructuras de
construccion a través de
disenos industriales

D0505448-07 |
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El Diseiho, proteccion de la Creatividad

Caracteres tipograficos

un unico diseflo, con un
alfabeto completo en
mayusculas y minusculas
y las cifras arabigas
numeros y simbolos.
Ademas, se anadira un
texto de un tamano
minimo de cinco lineas
con la fuente tipografica,
todos ellos en el tamafio
de fuente 16.

(Locarno 18-03)

Ana. Vves, una, chica con el sihdRome de Down,
ha cReado su. pRopla TipooRaFia de Lefral
disponlBle para escRiBiR eh cualquier prRocesadoR
de Texfos. EL oBjeTvo de esta inclariva de Mg,
que TaBidh quieRe RepResenlaR a Tods wh
colecTivo, es consequir diFundiRla. y pofenclar Los
Valores asoclados a la. LefRa; la {gualdad soclal
y la UrporTancla, del TRaBajo eh .equino sumands
Capacidades. OMRas palodRas pueden seR, Espaia,

kLo, Whisky, zapdlo y saxoFon
D0516335-01
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El Diseiho, proteccion de la Creatividad

DMC 1638651-0001

Presentacion de
producto
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El Diseiho, proteccion de la Creatividad

El diseno de

paginas web, las o oY
interfaces graficas l"e
o los iconos que se

presentan en los
ordenadores o los Apps 100% galeges
teléfonos moviles
pueden protegerse

como diseinos

industriales
(Locarno 32-00)

D0516160-02
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El Diseho, proteccion de la Creatividad

e Solicitud en papel 76,43€

Tasas e Solicitud electrénica
64,96€

e Papel, 66,88€
e Electrdnica, 56,85€

De 11 a 20 disenos

e Papel, 55,54€

De 21 a 30 disefios Electrénica, 47, 21

Aproximadamente
290€
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El Diseho, proteccion de la Creatividad

Aplazamiento de la publicacion, plazo maximo de 30 meses

concede

‘ Proteccion provisional: desde que se solicita hasta que se

N

' Plazo de gracia: plazo maximo de 12 meses

‘ Periodo de prioridad: 6 meses, internacionalizacion

‘ Posibilidad de ejercer acciones civiles y penales
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El Diseho, proteccion de la Creatividad

93% solicitud

3.676 disefios electrc’:,nica frente a
en 2020 hasta un 7% en papel
el 30 de abril

14.709

disefos en
2019
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El Diseho, proteccion de la Creatividad

LO
PARAMOS

Sgi> 8 GOBIERNO MINISTERIO
o d -\’ DE ESPANA DE SANIDAD
~ -
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El Diseho, proteccion de la Creatividad

50 solicitudes, 139 disenos

Diseno y Salud Diseino y Necesidad
Mascarillas Guantes
EPIs (pantallas transparentes) Equipos de desinfeccion

Dispositivos tipo llavero para
abrir puertas sin tocar las
manillas

Dispensadores de gel
desinfectante

[

Pictogramas, simbolos graficos y .
ornamentaciones para informar
sobre el COVID-19

Pantallas separadoras tipo
mamparas para oficinas,
restaurantes




El Disefo, proteccion de la Creatividad

Futuro

Prueba de Directiva Nulidad
uso Comunitaria |Administrativa
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El Diseho, proteccion de la Creatividad

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccidon
Juridica del Diseio Industrial

Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de ejecucion de la Ley
20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Diseno

Industrial.

Directrices de examen de Diseinos Industriales

Practica comun de examen Oficinas Nacionales Europeas
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MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCION

YUlI OEPM B OEPM "__:} @OEPM_es

Oficina Espanola de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)
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Disefno Industrial y sus perspectivas de futuro

“La excepcion de la funcion técnica...;realmente funciona?”

Madrid, 21 de mayo de 2020

© Sergio Rizzo - ABOGADOS DAUDEN, S.L.P.




La excepcion de la funcion técnica

Art. 11 Ley 20/2003

El registro del disefio no conferird derecho alguno sobre las
caracteristicas de apariencia del producto que estén dictadas
exclusivamente por su funcion técnica.




Diseno industrial = diseno (en parte) funcional

Design is a plan for arranging elements in such a
way as best to accomplish a particular purpose.
Charles Eames




Diseno industrial = diseno (en parte) funcional

Good design Is about making a product or design
that serves a function better than anything else that
has gone before It.
James Dyson




1. Normativa de referencia
2. Jurisprudencia relevante

3. Conclusiones




NORMATIVA DE REFERENCIA




Definicion de “Diseno”

« Art. 1 Directiva 98/71/CE y Art. 1.2 Ley 20/2003

La apariencia de la totalidad o de una parte de un producto,
que se derive de las caracteristicas, en particular, de las
lineas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del
producto en si y/o de su ornamentacion




Disefnos dictados por su funcion técnica y disefios de interconexiones

« Art. 7 Directivay Art. 11 LD

1. El registro del disefio no conferira derecho alguno sobre las
caracteristicas de apariencia del producto que estén dictadas
exclusivamente por su funcion técnica.

2. El registro del disefio no conferird derecho alguno sobre las
caracteristicas de apariencia del producto que hayan de ser
necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas
para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el disefio
pueda ser conectado mecanicamente a otro producto, adosado, o
puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno
de ellos pueda cumplir su funcién.




Exposicion de motivos

e Considerando 14 de la Directiva

Considerando que no se debe obstaculizar la innovacion tecnologica
mediante la concesion de la proteccion que se otorga a dibujos o
modelos a caracteristicas dictadas unicamente por una funcion
técnica....

« Exposicion de motivos de la LD

Se registran tanto los disenos meramente ornamentales como los
funcionales, con exclusion de aquéllos cuyas caracteristicas vengan
exclusivamente impuestas por su funcion tecnica. La separabilidad de
la forma y la funcion es lo que permite que la forma externa de un
producto utilitario pueda ser protegida como diseno, cuando las
caracteristicas de apariencia revisten ademas novedad y singularidad.




Planteamiento del problema

1. ¢Qué se entiende por “caracteristicas del disefio dictadas exclusivamente

por su funcioén técnica™?

Teoria de la “multiplicidad de Test de casualidad
las formas”

Una caracteristica del disefio no Una caracteristica del disefio no
estd dictada exclusivamente por  esta dictada exclusivamente por
su funcion tecnica si es posible  su funcidn técnica si, valorado el
cumplir la misma funcion técnica  disefio desde el punto de vista de

con una o varias formas distintas un observador objetivo o
de aquella que se reivindicaen un  razonable, esa caracteristica fue
disenio determinado escogida por consideraciones

distintas a la puramente funcional

2. ¢Desde qué punto de vista debe realizarse dicha apreciacion?




JURISPRUDENCIA RELEVANTE




Sentencia “CEGASA”

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nam. 1 de Alicante de 5 de
abril de 2012

21. De la expresion legal "exclusivamente™ ("Unicamente™ dice el
considerando 10° RMDC vy el 14° de la Directiva) se deduce que si
la misma funcion técnica puede ser realizada por apariencias
formales diversas, el modelo/dibujo funcional es susceptible de
proteccion, lo que supone acoger el llamado criterio de la
multiplicidad de formas, que es un criterio favorable a la proteccion
del diseno.




Sentencia “DOCERAM”

Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2018
en el asunto C-395/16

Disefio impugnado Funcion de los “pernos de centrado”

%Y Daudén




Sentencia “DOCERAM”

1.

Para apreciar si las caracteristicas de apariencia de un producto
estan dictadas exclusivamente por su funcidn técnica, es preciso
demostrar que dicha funcion técnica es el unico factor que
determind esas caracteristicas, para lo cual resulta irrelevante
la existencia de dibujos o modelos alternativos.

Para determinar si las caracteristicas de apariencia concretas
de un producto estan dictadas exclusivamente por la funcidn
técnica de este, en el sentido de esta disposicion, el juez nacional
debe tener en cuenta todas las circunstancias objetivas
pertinentes de cada caso de autos. No procede basarse, a este
respecto, en la percepcion de un «observador objetivo.



Sentencia “PAINT SPRAY GUNS"”

Sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 2018
en el asunto T-651/17

Disefo anterior Disefno contestado




Sentencia “PAINT SPRAY GUNS"”

Ejemplos de circunstancias objetivas:

- Informacion acerca del uso del producto

- Existencia de patentes

- Informes de expertos

- Proceso de realizacion del disefio

- Existencia de formas alternativas que cumplen
la misma funcion




CONCLUSIONES




Conclusiones

Caracteristicas de un disefio dictadas exclusivamente por su
funcion tecnica
—> Si dicha funcion técnica es el Unico factor que ha
determinado esas caracteristicas

Irrelevancia del criterio de la “multiplicidad de las formas”

Apreciacion basada en todas las circunstancias objetivas
pertinentes de cada caso

Una interpretacion amplia de la excepcion de la funcion
técnica es susceptible de debilitar significativamente la
proteccion de los disefios



Conclusiones

Un buen disefo es el resultado de una combinacion optima de formay
funcion: el hecho de que un disefio sea funcional no lo excluye de la
proteccion.
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Muchas gracias

por su atencion

Sergio Rizzo
ABOGADOS DAUDEN
Avda Maisonnave, n° 11, 2°. 03003. Alicante. Espana.
Tel. +34 965135918 - Fax. +34 965134209
e-mail: rizzo@abogados-dauden.com - Web: www.abogados-dauden.com
Twitter: @sergiorizzo75 - LinkedIn: es.linkedin.com/in/sergiorizzo




La impresion 3D y el disefo
industrial

Prof. Dr. Vicente Gimeno Bevia
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De la revolucion del contenido a la
revolucion del continente

4 Verbatim \9
| 700. !




Disefio registrado en la OEPM




Origen y tipos de
impresion 3D

* Estereolitografia
* Sinterizacion selectiva por laser

* Modelado por deposicion fundida




NutoCAD'

Digitalizacion de los
modelos

N
@creative

commons



Algunas ventajas de
la impresion 3D

* Precision
* Versatilidad

 Reduccidon de costes




Riesgos en materia de Pl

* Posibles infracciones. Dos actos
relevantes:

-Intercambio del archivo digital

-Impresion o copia




La impresion 3D y la LPIDI

* Art. 45 = “El registro del diseno conferira a su titular el derecho
exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilizacion por terceros sin su
consentimiento. A estos efectos se entendera por utilizacion la
fabricacion, l|la oferta, la comercializacion, la importacion vy
exportacion o el uso de un producto que incorpore el diseno, asi
como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines
mencionados”

* Art. 48> “Los derechos conferidos por el disefio registrado no se
extienden a: a) Los actos realizados en un ambito privado y con fines
no comerciales.”

¢EXPLOTACION INDIRECTA?
¢USO

PRIVADQO?




La impresion 3D y el derecho de
autor

* Regulacion de la copia privada. Compensacion equitativa.

* Art. 18 LPI > “Se entiende por reproduccién la fijacidon
directa o indirecta, provisional o permanente, por
cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de
parte de ella, que permita su comunicacion o la obtencion ,),n’\ h,
de copias” S X 5




Conclusiones

Lege ferenda:
-Archivo digital
-Explotacion indirecta
-Copia privada
Herramientas tecnologicas:
-DRM
-Blockchain

Repensar el mercado

“FL CAMBIO ES LO UNICO QUE PERMANECE”



Gracias por su atencion

Vicente.gimeno@ua.es
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