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RESUMEN

En la materia de derecho de propiedad industrial, usuario informado es un concepto juridico
de creacion del Derecho de la Unién Europea y, como tal sujeto a una interpretacién
uniforme, que hace referencia a una persona que presenta determinados estandares
hipotéticos. Esta figura sirve como base para formar la impresidon general que provoca un
disefio industrial, nacional o comunitario, con la finalidad de valorar su caracter singular -uno
de los requisitos para otorgar proteccién a un disefio industrial- en comparacién con los
disefios anteriormente divulgados. Sin embargo, en ausencia de una definicion legal del
término <usuario informado>y, dada su ambigiiedad, la determinaciéon del usuario informado
concreto en la practica ha suscitado numerosas incertidumbres y controversias
interpretativas.

En consecuencia, mediante el presente trabajo pretendo estudiar la concrecidn del concepto
de usuario informado en la practica desde su entrada en vigor, centrandome en el analisis de
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unidn Europea y del Tribunal Supremo espafiol,
complementado con las opiniones doctrinales de la materia, a fin de sintetizar las soluciones
interpretativas ofrecidas hasta la actualidad y plantear los retos futuros para la jurisprudencia.

PALABRAS CLAVE: Usuario informado, impresién general, car&eter singular, disefd industrial,
derecho de propiedad industrial

ABSTRACT

In terms of the intellectual property rights, informed user is a legal concept of the creation of
Community law and thus subject to uniform interpretation, which refers to a person who
presents certain hypothetical standards. This figure serves as the basis to form the overall
impression produced by a national or community design, with the aim of assessing its
individual character -one of the requirements to confer protection to a design- in comparison
with previous disclosed designs. Nevertheless, in the absence of a legal definition of the term
"informed user" and, given its ambiguity, the determination of the specific informed user in
practice has given rise to many uncertainties and interpretative controversies.
Consequently, with this paper | intend to study the concretion of the concept of informed
user in practice since its entry into force, focusing on the analysis of the case-law of the Court
of Justice of the European Union and the Supreme Court of Spain, complemented with the
doctrinal opinions on the subject, in order to summarize the interpretative solutions offered
to the present and suggest future challenges for the jurisprudence.

KEYWORDS: Informed user, overall impression, individual character, designs, intellectual property
rights
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INTRODUCCION

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene por objeto el estudio jurisprudencial de la
figura de usuario informado en el anbito del derecho de la propiedad industrial, que
alude a una <persona ficticia>>que posee determinados esténdares hipotéicos.! Se utiliza
como la principal referencia en la valoracicn del car&ter singular de un disefd industrial,
comunitario o nacional, registrado o no, por cuanto se compara la impresién general
producida en un usuario informado por el disefo para el cual se reclama la proteccicn y

los disefs anteriormente divulgados?.

No obstante, el legislador no ha definido el concepto de usuario informado, y ha previsto
que su definicidn deber&atender a las circunstancias de cada caso concreto. Esto ha dado
lugar a numerosas incertidumbres y controversias de interpretacicn y de delimitacicn en
la pré&tica, por cuanto tanto <«usuario>»como <dnformado>>son vocablos ambiguos, a
diferencia del consumidor medio en la marca, o del experto en la patente, que son
té&minos m& sencillos de integrar y trabajados por la doctrina y la jurisprudencia. Por
otro lado, los disefbs susceptibles de proteccicn presentan caracter Bticas bien
diferenciadas segtn el segmento de mercado de los productos a los que se incorporan, lo
cual dificulta establecer unos criterios universales y precisos para concretar el grupo de

usuarios informados.

Vista la trascendencia de la definicicn del usuario informado para determinar la
concurrencia de la singularidad del disefd industrial y, por tanto el cumplimiento de ese
requisito de proteccidn, el presente trabajo estudiaray analizaralos problemas generados
en la pr&tica jurisdiccional en relacién con la interpretacicn del concepto de usuario
informado desde su entrada en vigor hasta la actualidad, con la finalidad de exponer los
puntos controvertidos, de sintetizar las pautas jurisprudenciales empleadas para resolver

el tema, y de plantear mejoras legislativas o practicas oportunas.

Para ello me referiréprincipalmente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

Unicn Europea®, puesto que &te es el Utimo y supremo inté&prete de la figura y que la

1 STGUE 7 de noviembre de 2013, as. T-666/11, Budziewska/OAMI - Puma (Felino), no publicada,
ECLI:EU:T:2013:584, apartado 32.

2 ArtTulo 7 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccicn Jur mica del Diser Industrial, BOE-A-2003-
13615, en lo sucesivo, “LPDI”.

3 En lo sucesivo del presente trabajo, “TJUE” se refiere a la institucién de manera general, “TG” se refiere
al Tribunal General de la Unioén Europea y “TJ” se refiere al Tribunal de Justicia en el sentido de &gano
de casacidn.



determinacid del concepto de usuario informado es especialmente casu ¥tica; en segundo
lugar, tendréen cuenta las sentencias del Tribunal Supremo y de algunas Audiencias
Provinciales, as icomo las Conclusiones de los Abogados Generales y algunas opiniones

doctrinales en su caso.

CAPTTULO I. DEL CONCEPTO DE USUARIO INFORMADO

1. Origen y antecedentes del concepto de usuario informado

En el afb 1991 la Comisi&n Europea publicGel Libro Verde sobre la Proteccicn Jur mica
del Disefd Industrial® (en lo sucesivo, el Libro Verde) que ten & la finalidad de celebrar
consultas de manera generalizada con los colectivos interesados en materia de proteccién
del disefd industrial, con mirada de un futuro proyecto legislativo a nivel comunitario en
dicha materia, teniendo en cuenta su especial trascendencia para mejorar la
competitividad de los empresarios de los Estados Miembros de la Unién y, por otro lado,
suplementar la insuficiencia de las protecciones nacionales existentes en un contexto del

Mercado Comutn en v & de formacicn.

En el Libro Verde se muestra que en las entonces legislaciones nacionales el requisito
para otorgar la proteccin era b&icamente que el disefd objeto de proteccicn fuese nuevo,
y para valorar la novedad de un disefd los Estados Miembros ven &n empleando criterios
bien diversificados: en algunos casos se exigia una novedad “objetiva”, y para su
apreciacia se recurr & a los expertos del sector; en otros casos, en cambio, se exig & una
novedad “subjetiva”, asimilable a la “originalidad”; en paises como Espaifia y Portugal,

se exig & adem& que la diferencia entre dos disefs fuese significativa.®

En su planteamiento sobre el futuro proyecto legislativo, la Comisicn propuso imponer
dos requisitos para otorgar la proteccidn: la novedad y la distintividad. La valoracicn de
estos dos requisitos se dividir & en dos fases: en la primera se consultar & a los expertos
del sector para valorar el car&ter novedoso del disefd; en la segunda se recurriri a la

opinic de los consumidores comunes para apreciar el careter distintivo.®

4 LIBRO VERDE DE LA COMISION SOBRE LA PROTECCION JUR DICA DEL DISENO INDUSTRIAL,
Bruselas, junio 1991, 11 1/F/5131/91-ES, Orig. EN

5P&ys. 17 y 18 del Libro Verde.

6 P&ys. 68 a 74 del Libro Verde.



Dos arps después en el afd 1993, en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre el Disefd Comunitario’ de la Comisiéon Europea (en lo sucesivo, “la
Propuesta de 1993”) se sustituyo el elemento de “distintividad” del Libro Verde por la
“singularidad”, en el sentido de que “si la impresion global es de similitud ("déja vu"),
resulta irrelevante que pueda probarse que el segundo disef es diferente del anterior en
diversos detalles, aunque éstos sean numerosos...”. Para la valoracidn del car&ter
singular de un disef se credla figura de usuario informado como referencia y, se precisG
que no seran necesariamente “consumidores finales, que pueden ignorar por completo la

apariencia de un producto, ni tampoco son expertos en diserio” .

A pesar de la sugerencia de la supresicn del adjetivo informado por su ambigedad,
propuesta por el ComitéEcondmico y Social en su Dictamen sobre la Propuesta de 19938,
la figura de usuario informado se convirtiGen versidn definitiva y surtiGplenos efectos
legales mediante la entrada en vigor de la Directiva 98/71/CE®. Actualmente est&a
directamente regulado, en el anbito del disefo comunitario, en el Reglamento (CE) n©
6/2002'° (en lo sucesivo, “el Reglamento™) y, en el ambito del disefio nacional de Espafia,

en la LPDI, fruto de la transposicié de la Directiva.

Siendo el TIUE competente para interpretar la Directiva y el Reglamento, ambos actos
legislativos de las instituciones de la Unién, conforme al art tulo 267.b) del Tratado de
Funcionamiento de la Unién Europea, los &ganos jurisdiccionales deben velar por una
interpretacidn armonizada del concepto de usuario informado en el &nbito comunitario.
Ademd, entre el texto del arttulo 6 del Reglamento y @ del arttulo 7 de la LPDI no
existe distincidn significativa, aunque el Reglamento ha precisado expresamente la
peculiaridad con respecto al disefd comunitario no registrado, cosa a la que también ha
hecho referencia la LPDI en su Exposicién de Motivos, por lo tanto, las interpretaciones

de los dos preceptos serén compatibles.

" Arttulo. 6, Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre
el Disefd Comunitario, COM (93) 342 final -COD 463, Bruselas, 3 de diciembre de 1993.

8 Punto 3.2.1., DICTAMEN del Comité&Econdmico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Disefd Comunitario™, DO C 388 de 31.12.1994, p. 9/13 (ES,
DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

°® ArtTulos 5.1 y 11.1.b), Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de
1998 sobre la proteccié jur Hica de los dibujos y modelos, DO L 289 de 28/10/1998 p. 0028 — 0035. En lo
sucesivo, “la Directiva”.

10 Art Tulo 6 del Reglamento (CE) n<6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y
modelos comunitarios, DO L 3 de 5.1.2002, p. 1/24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)



2. El concepto de usuario informado

Tal como se dice en la Exposicicn de Motivos de la LPDI, el legislador no ha dado una
definicidn del concepto de usuario informado, y remite a las autoridades y &ganos
jurisdiccionales para que la concreten atendiendo a las circunstancias espec ficas del
segmento de mercado concreto al que estan destinados los productos. Ha sido el TJUE

quien concreta la figura mediante una serie de interpretaciones jurisprudenciales.

En el asunto T-9/07, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic,'! el TG describe el usuario

informado como sigue (el subrayado es m D):

“...En relacidn con el usuario informado, procede considerar que no es un fabricante ni

un vendedor de los productos a los que deben incorporarse o aplicarse los dibujos o

modelos controvertidos. El usuario informado estadotado de una vigilancia especial y

posee determinados conocimientos t&nicos anteriores, es decir, de los atributos de los

dibujos 0 modelos relativos al producto de que se trata que se hayan hecho ptblicos en
la fecha de la presentacicn de la solicitud de registro del dibujo o modelo impugnado o,

en su caso, en la fecha de la prioridad reivindicada.”
Del texto citado podemos extraer dos notas:

122 Que el usuario informado no puede referirse al fabricante ni al vendedor de los
productos a los que se aplica el disefD. Esto tiene su razé&, por:

Un motivo expl Tito, porque el fabricante, aunque no sea especialista en disefds 0, aunque
sea mero licenciatario de disefbs, en el primer presupuesto, tendr& bajo su supervisicn y
control, té&nicos especializados en disefos por motivo de sus propias actividades y, en el
segundo presupuesto, estaespecialmente vinculado con especialista en disefs, eso es, el
titular del disefo. Por lo tanto, considero que el fabricante forma parte de los “expertos
en disefio” o “circulos especializados”, y deben ser excluidos atendiendo a la Propuesta
de 1993;

Existe, en mi opinid, otro motivo subyacente que aconseja descartar estos dos grupos de
personas como referencia, puesto que los fabricantes y vendedores se sitUan naturalmente
al lado de la oferta en el mercado, es decir, son competidores o aliados, reales o
potenciales, lo cual hace dudosa la neutralidad de su opinicn debido a un posible fin

concurrencial, en particular como testimonio en el &nbito procesal,

11 STGUE 18 de marzo de 2010, as. T-9/07, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, ECLI:EU:T:2010:96,
apartado 62.



22 El usuario informado debe estar dotado de una vigilancia especial y posee
determinados conocimientos ténicos con respecto a los disefds divulgados previamente.
En otras palabras, el usuario informado debe distinguirse del consumidor medio exigido
en la marca, al cual sdo se le exige que sea “normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz ”.*2 En el asunto C-281/10 P, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, el
TJ precisa sobre este punto en el apartado 53 (el subrayado es m D)*2:

“...Constituye un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en

materia de marcas, al que no se exige ningtn conocimiento espec fico y que, por lo
general, no realiza una comparacic directa entre las marcas en pugna, y el experto en
el sector, con amplias competencias teéenicas. De este modo, el concepto de usuario

informado puede entenderse referido a un usuario gue presenta no ya un grado medio de

atencidn, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su

amplio conocimiento del sector de gue se trate.”

En el asunto T-337/12, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI, el TG sostiene que el

usuario informado no puede “...distinguir -m&s all&de la experiencia acumulada como

consecuencia de la utilizacicn del producto de que se trata— los aspectos de la apariencia

del producto que responden a su funcicn ténica de aquellos que son arbitrarios. Por lo

tanto, se trata de una persona que tiene cierto conocimiento acerca de los dibujos o

modelos existentes en el sector de que se trate, pero desconoce quéaspectos del producto

responden a una funcién té&nica 4.

El disefd es un trabajo de creacicn humana que afade un valor esté&ico y, en su caso, un
valor ténico al producto. Estos dos valores se traduciré en un valor econ@mico en un
contexto de la econom & de mercado. A pesar de que tanto el valor esté&ico como el valor
téenico de un disefd son factores relevantes en la determinacicn del valor econdnico de
un producto en el mercado, el legislador comunitario ha excluido del &nbito de proteccicn
del derecho de disefps industriales aquellos que cumplan funcidn puramente téenica, que

tienen su propia regulacié en el modelo de utilidad o la patente®®.

12 STS 608/2021, de 16 de septiembre de 2021, ECLI:ES:TS:2021:3416.

13 STJUE 20 de octubre de 2011, as. C-281/10 P, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic,
ECLI:EU:C:2011:679.

14 STGUE 21 de noviembre de 2013, as. T-337/12, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI,
ECLI:EU:T:2013:601, apartado 25.

158.2. de la Propuesta de 1993.



En este sentido, se puede afirmar que el valor de una patente se basa en la innovacién del
estado de teenica mediante actividades inventivas, as icomo su contribucicn a la utilidad
social; en una marca se aprecia la distintividad del signo externo que provoca la
asociacicn del producto con un origen determinado, eso es, un empresario o un lugar
geogrdico, y en el fondo lo que se protege es la confianza de calidad que tiene el
consumidor en ese origen; en el disefd se valora, en cambio, el car&ter novedoso y
singular de la apariencia, es decir, el disefo en sTmismo, que hace el producto ma
atractivo respecto del resto para el ptblico. Es por ello el criterio empleado para decidir
la concesicn de proteccicn es distinto en las tres materias ante dichas del derecho de
propiedad industrial.

CAPTTULO II. DE LA DETERMINACION DEL USUARIO INFORMADO

Desde su primer pronunciamiento sobre los recursos que requieren la interpretacicn del
arttulo 6 del Reglamento, el TG resuelve, en primer lugar, las controversias sobre la
categor & de los productos incorporados del disefd para luego proceder de inmediato a
definir el usuario informado®®. Posteriormente la misma tesis se queda consolidada y
completada en los asuntos T-666/11, ya citado, y T-525/13, H&M Hennes & Mauritz BV
& Co. KG/OAMIY', que divide el andisis del car&ter singular en cuatro etapas: en primer
lugar, se califica la categor & de los productos a los que estén dirigidos los disefbs
controvertidos; en segundo lugar, se concreta el usuario informado y sus cualidades en
funcidn del sector industrial determinado en la primera fase; en tercer lugar, se valora el
grado de libertad del autor también de dicho sector industrial; en dtimo lugar, se obtendra
el resultado de comparacicn teniendo en cuenta la impresién general producida en el

usuario informado por el disefo y la libertad del autor.

Sentada la tesis anterior, este Capiulo se dividirden dos partes: el andisis de la
calificacicn de la categor & del producto objeto de aplicacian del disefd y la definicicn
del usuario informado. El Cap fulo siguiente tratar&sobre la formacién de la impresicn
general a partir del usuario informado concreto y cédmo incide el grado de libertad del

autor en la impresicn general.

16 Asunto T-9/07, ya citado, apartados 54-60.
7 STGUE 10 de septiembre de 2015, as. T-525/13, H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG/OAMI,
ECLI:EU:T:2015:617, apartado 32.
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1. De la clasificacién de los productos a los que estadestinado el disefo

En algunos sectores la apariencia de un producto es la clave determinante para su
realizacidn, el ejemplo por excelencia es la moda; en otros sectores, no obstante, el disefd
puramente esté&ico tiene un peso marginal, ser&n los casos de las herramientas
profesionales. No hay lugar a dudas de que todos los productos manufacturados llevan un
disef, pero el grado de atencicn de los destinatarios que prestan a € var & segtn el sector
industrial. Por otro lado, existen sectores en donde los disefbs estén especialmente
limitados por los requisitos de la funcidn té&nica, mientras en otros sectores el autor

dispone de una libertad amplia para disefar la apariencia del producto.

En el asunto T-15/13, Easy Sanitary Solutions y EUIPO/Group Nivelles'®, el TG recurre
al considerando 14 del Reglamento y considera que “la naturaleza del producto al que
se refiere un dibujo o modelo controvertido y el sector industrial al que pertenece dicho
producto deben tenerse en cuenta en la determinaci& del car&cter singular del dibujo o
modelo en cuestidn... ”, y sostiene que “mediante la identificacién del producto de que
se trata podradeterminarse si el usuario informado del producto al que se aplica o esta
incorporado el dibujo o modelo posterior conoce el dibujo 0 modelo anterior. SAo si se
cumple este dtimo requisito, ese dibujo o modelo anterior podr&asuponer un obst&ulo
para el reconocimiento del car&cter singular del dibujo o modelo posterior. ”

Tal como afirma el TG, la naturaleza, y en particular el sector industrial, de los productos
a los que se aplican tiene especial relevancia en la determinacién de la impresicn general
producida en el usuario informado por los disefbs confrontados y el grado de libertad del

autor.

En resumen, delimitar las categor &s de productos a los que estadestinado el disefd nos
facilita definir la figura de usuario informado y, por otro lado, hacer un juicio del grado

de libertad del autor, a fin de valorar el car&ter singular del disefo.

Por lo previsto en el art Tulo 36, apartado 2, del Reglamento, a la solicitud de registro se
deber&acomparar una relacicn de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse
el dibujo o modelo. En otras palabras, el solicitante deber&indicar la categor  de

productos a los cuales se va a destinar el disefd. Esta disposicicn hace que los Gganos

18 STGUE 13 de mayo de 2015, as. T-15/13, Easy Sanitary Solutions y EUIPO/Group Nivelles,
ECLI:EU:T:2015:281, apartados 131 y 132.
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jurisdiccionales suelen recurrir a la indicacicn en la solicitud en primer lugar para calificar

la categor & de los productos.

En el asunto T-9/07 anteriormente mencionado, una de las controversias entre la
recurrente, Grupo Promer Mon Graphic, y la recurrida, la Divisid de Anulacicn de la
Oficina, se refer & a la calificacidn de la categor & de productos a los que se aplican los
disefps confrontados. El problema se deb & a la diferencia en la indicacicn de categor B
de productos de los disefios registrados: el disefio anterior se registré para “chapa metalica
para juegos” y el disefio posterior se registrd para “articulos promocionales para juegos”,
mientras que ambos disefDs se aplican en la pr&tica al mismo tipo de productos, eso es,
los “pogs” o “tazos”. El TG resolvid este punto sosteniendo que, para calificar las
categor Bs de productos a los que se va a aplicar el disefd, se tendri en cuenta la
indicacidn de las categor Bs concretas en la solicitud del registro del dibujo, aunque
admitidque la consideracidn del disefd en s imismo permite identificar el disefd dentro
de una categor B m& amplia de productos (apartado 56). Posteriormente en el Asunto T-
209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/EUIPO, reiter6la jurisprudencia y dijo que en
primer lugar se consultar & la indicacicn en la solicitud de registro, luego se valor & la
naturaleza el objetivo y la funcidh del propio disefo. En el Asunto T-193/20,

Eternit/EUIPO, el TG aclar&su opinidn refiriéndose a la jurisprudencia anterior:

“...Si el examen del dibujo o modelo controvertido, tal como fue registrado, revela que
se trata de una categor ® particular dentro de una categor B de productos m& amplia
indicada en el registro, puede tenerse en cuenta esta categor B particular [...] En cambio,
si el examen del dibujo o modelo controvertido no revela que se refiera a una categor
de productos m&s restringida, como sucede en el caso de autos, la mera referencia a los
productos efectivamente comercializados en el mercado no puede llevar a definir de otro

modo el sector de que se trata. "%

En el asunto T-193/20 el TG tuvo que resolver el mismo tipo de controversia: la parte
recurrente, Eternit, alegOque la categoria de productos deberia ser “paneles de fachada
para edificios”, mientras que la parte recurrida, la EUIPO entendi® que el disef
controvertido era para “paneles de construccion”, o sea, una categoria mas genérica que

la alegada por la recurrente. La conclusicn del TG es que, segtn lo citado en el parafo

19 STGUE 6 de junio de 2019, as. T-209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/EUIPO, ECLI:EU:T:2019:377,
apartados 33y 34.
20 STGUE 10 de noviembre de 2021, as. T-193/20, Eternit/EUIPO, ECLI:EU:T:2021:782, apartado 43.
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anterior, si del andisis del propio disefo controvertido resulta que es aplicable a la
categor B de productos m& amplia registrada, &ta seradesignada para concretar el

usuario informado.

De ello se desprende que la indicacién de la categor & de productos para la cual se solicita
la proteccidn de un disefd sirve como el primer indicio y, adem&, un indicio bastante
fuerte a tener en cuenta para calificar la categor & de productos. Ella, no obstante, no tiene
carater vinculante para las autoridades o &ganos jurisdiccionales, dado que s Tpuede
estudiar el propio disefd y definir un sector m& espec fico dentro de la categor B de
productos amplia indicada.

Ahora bien, es normal que en la pratica los productos incorporados del disefd
efectivamente puestos al mercado no se corresponden con las categor &s indicadas en la
solicitud de registro. La situacidh m& frecuente es que esos productos efectivamente
comercializados se refieren a categor Bs m& concretas. La pregunta es, ¢gl usuario
informado podr&adeterminarse de acuerdo con esas categor BS concretas? La respuesta
ser&negativa si atendemos a la jurisprudencia anteriormente citada (Asunto T-193/20):
el hecho de que los productos efectivamente comercializados pertenecen a una categor &
m& restringida no afectarala calificacidn, cuando el propio disefd es susceptible de
incorporarse a la categor & de productos m& amplia registrada. En realidad, en el mismo
Asunto T-193/20 el TG arade:

“32. AsTsi la representacicn gr&ica o fotogr&ica del dibujo o modelo en cuestién no
permite, por sisola, determinar quéaspectos de este son visibles o la forma en que el

dibujo o modelo ser&percibido visualmente, es posible tener en cuenta, precisamente a

tal fin, los productos efectivamente comercializados o su modo de utilizacicn.

33. De ello se deduce que los productos efectivamente comercializados a los que se

aplican o incorporan los dibujos o modelos en conflicto solo pueden tomarse en

consideracicn con fines ilustrativos, para determinar los aspectos visuales de dichos

dibujos 0 modelos. No obstante, tal toma en consideracicnh solo se permite si los

productos efectivamente comercializados se corresponden con los dibujos o modelos tal

como estan registrados. As ipues, no puede tenerse en cuenta un producto efectivamente

comercializado si el dibujo 0 modelo que se le aplica 0 al que estaincorporado diverge

del dibujo o modelo tal como ha sido reqistrado o si ese producto pone de manifiesto
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caracter gticas que no se desprenden claramente de la representacicn gré&fica de dicho

dibujo 0 modelo, tal como estareqgistrada. ”

Existe, adem&, otra situacicn menos usual pero posible, llamado <«disefd transversal>
por la doctrina?, que se refiere a aquellos tipos de disef que, por su propia naturaleza,
son aplicables a productos de una amplia gama de sectores. Recordemos que, la
clasificacicn de los productos a los que se va a incorporar el disefd es un requisito de
origen jurisprudencial cuyo objetivo es concretar el usuario informado y el grado de
libertad del autor. Ello es as ¥ porque no podemos olvidarnos de lo que dice el apartado 1
del art tulo 10 del Reglamento:

“l. La proteccicn conferida por el dibujo o modelo comunitario se extendera a
cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una

impresicn general distinta. ”

La primera pregunta con respecto a la interpretacicn de este precepto es, ¢se refiere a

disers del mismo sector o todos tipos de disefd? EI TJ ha defendido la segunda postura

en los Asuntos acumulados C-361/15 P y C-405/15 P, Easy Sanitary Solutions y

EUIPO/Group Nivelles.?? El fundamento principal de dicha jurisprudencia se basa en que

la proteccicn del disef confiere al titular el derecho exclusivo de utilizacié en todo tipo

de productos, de acuerdo con el art Tulo 36, apartado 6 del Reglamento, sin que se pueda

limitar a la relacicn de productos presentada por el solicitante del registro. Afade el TJ

que, en caso contrario, un solicitante posterior de un disefo idéntico, pero que se destinara
a productos distintos, podraprohibir al solicitante anterior aplicar dicho disefd a estos

productos, lo cual supondrauna situacién absurda.

Esta interpretacicn se adapta mejor al texto normativo en su conjunto, por cuanto evita
una posible antinomia. Para m¥ a su vez, se adapta mejor a las circunstancias reales.
Existen disefbs cuyo campo de aplicacicn se limita a un sector determinado, mientras
existen los «¢ransversales>que son aplicables a sectores diversos. Limitar los efectos de
proteccicn de un disefd a sectores determinados provocar B una situacién absurda, no

solamente en el sentido que sostiene el TJ, sino que también contradice con la finalidad

21 PERAL CERDA, D, “Novedad y caracter singular como requisitos de proteccion del disefio. Especial
referencia a la doctrina administrativa de la OAMI”, tesis doctoral en la Universitat de Valéncia (Espafa)
en 2015.

22 STJUE de 21 de septiembre de 2017, as. as. C-361/15 P y C-405/15 P, Easy Sanitary Solutions y
EUIPO/Group Nivelles, ECLI:EU:C:2017:720, apartados 91-96.
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de la proteccin, que es fomentar la innovacién del acervo cultural comunitario. Ello por
una razé simple: un disefp posterior idéntico, o similar, pero aplicable a otros productos
distintos del disefd previamente divulgado no renueva el acervo de disefbs existentes, es

plagio.

En consecuencia, una interpretacicn literal y sistemdica del citado texto nos llevaraa
entender que, la concesian de proteccicn a un disefo comunitario (o disefo nacional
espafol segin el arttulo 47 de la LPDI, que dice lo mismo) impide que se registre
cualquier otro disefd que carezca de car&ter singular en comparacién con el ya registrado,
y ello con independencia del sector industrial de aplicacicn del disefd posterior. No
obstante, inmediatamente nos vendra otra pregunta: ¢écdamo determinar el usuario
informado en estos casos? La discusicn de este problema, por su peculiaridad, conviene

dejarse para el final de este trabajo.

2. De la definicién del usuario informado

2.1. El usuario

El vocablo usuario como sustantivo se refiere a <el que usa algo>#. En palabras del TG,
usuario “implica que la persona concernida utiliza el producto al que estaincorporado
el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que esta destinado dicho
producto” (T-153/08, Shenzhen Taiden/OAMI) 24, De ello se puede extraer cuatro notas

desde mi punto de vista:

122 Que la definicicn admite de entrada tener en cuenta cualquier persona que use el
producto. Ello es I&yico porque existen productos que son usados por grupos de personas
situadas en distintos puntos de la cadena de su tr&ico. Un ejemplo t pico ser&el de los
materiales cuya instalacicn o montaje precisa servicios de un profesional, caso en el cual
se puede decir que tanto el profesional como el cliente “usa” el producto, aunque en

sentidos distintos;

222Que no es necesario que esa persona sea consumidor final. No hay dudas de que el
consumidor final usaralos productos a los que se incorpora el disefp, sin embargo, la

toma de decisién de un consumidor final en optar por un producto o por otro puede no

23 REAL ACADEMIA ESPANOLA: Diccionario de la lengua espafpla, 23.2d., [versicn 23.5 en | mea].
<https://dle.rae.es> [06/03/2022].
24 STGUE 22 de junio de 2010, as. T-153/08, Shenzhen Taiden/OAMI, ECLI:EU:T:2010:248, apartado 46.
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estar afectada por el disefd, bien porque al consumidor le da poca o nada importancia,
bien porque no dispone de un grado de conocimiento ténico suficiente exigido;

32El usuario no se equipara siempre con el comprador del producto, puesto que el énfasis
reside en el uso, es decir, la vida posterior al momento de compra. Un bien duradero es
perfectamente susceptible de ser utilizado no sdo por el propio comprador sino también
por otras personas de su alrededor. Adem&, los conocimientos teéenicos se adquieren

precisamente por el uso continuado y habitual de los productos.

422Que esa persona no sea proveedor del producto que, aunque posee razonablemente el
nivel de conocimiento té&nico sobre el disefd exigido, su finalidad es intercambiar el
producto por una compensacién econdmica en lugar de usarlo, y por lo tanto existe seria
duda en cuanto a la neutralidad de su opinidn, como ya se ha mencionado en el ep grafe
anterior. No obstante, esta afirmacin se ha visto matizada en la pr&tica en ocasiones que

veremos luego.

En la pré&ctica jurisprudencial, se han admitido b&icamente dos acepciones de definicicn
del usuario: el usuario final y el profesional. El primero ser & el destinatario final de los
productos y los consuma diariamente, pero sin ser profesional, en el sentido de que no los
usa para sus actividades profesionales; el segundo ser & aqué que adquiere los productos
para distribuirlos a los usuarios finales, o aqué& que se sirve de los productos en sus
actividades profesionales habituales. La distincién entre unos y otros, adem& de
encontrarse en el nivel de conocimiento ténico con respecto a las caracter ticas de los
productos, para m ¥ reside en su objetivo de uso de los productos: mientras que aquellos
Unicamente buscan disfrutar de los bienes, &tos procuran obtener, o bien una
compensacian econdnica, o bien realizacicn del valor de su trabajo personal mediante

aprovechamiento de los productos.

A continuacidn, veremos las interpretaciones jurisprudenciales con respecto a estos dos
grupos de personas por separado.

2.1.1. El usuario como el usuario final

El usuario final es la figura admitida y adoptada para valorar el car&ter singular de un
disefr en la mayor & de los recursos resueltos por el TJUE.

En el Asunto T-153/08, se define, para el disefd de unidades de conferencia, el usuario

informado como “cualquier persona que asista regularmente a conferencias o a



16

reuniones formales en las que los diferentes participantes disponen de una unidad de
conferencia, equipada de un micrdono, situada delante de ellos sobre la mesa... "2, En
los asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, Herbert Neuman y otros/JoséManuel
Baena Grupo, S. A% el usuario informado se define como “los jérenes que compran
camisetas y gorras”’; En los Asuntos T-83/11, T-84/11, Antrax It Srl/OAMI, T-828/14 y
T-829/14, Antrax It SrI/EUIPO, se define el usuario informado como “aquel que compra
radiadores de calefaccién para instalarlos en su vivienda *?’; En el Asunto T-525/13, “la
mujer informada que se interesa, como posible usuaria, por los bolsos...”; Asunto T-
760/16, Basil BV/EUIPO: “una persona habituada a las cestas para bicicletas ?8; en el
mismo sentido para modelos de vehEulos (Asunto T-209/18)2°; modelos de esctter
(Asunto T-219/18, Piaggio & C. SpA/EUIPO): “la persona que utilizaba un escter para
sus propios desplazamientos ”* y; “la persona que utiliza este art Tulo de iluminacicn”
en un asunto relativo a un disefo de lanparas (Asunto T-187/20, Davide Groppi Srl
[EUIPO)3L,

Se puede observar un carater comtn entre los productos enumerados arriba: son
productos cuya trayectoria de circulacicn sigue, como regla general, la orden de
fabricante — mayorista — minorista — consumidor final. En otras palabras, en estos casos,
son los consumidores finales quienes directamente acuden a los vendedores al por menor

para adquirir los productos.

Otero Lastres®? plantea problemas de mdole procesal al analizar el concepto de usuario
informado. Seg(n dicho autor, cuando estamos ante productos de gran consumo dirigidos
a amplios sectores de consumidores y usuarios, el propio juzgador podraocupar el lugar
del usuario informado. Sin embargo, el juez no podra decidir segUn sus criterios
personales cuando se trate de productos sofisticados de sectores muy especiales y elitistas.

25 Cfr. apartado 49.

%6 STJUE 18 de octubre de 2012, as. C-101/11 P y C-102/11 P, Herbert Neuman y otros/JoséManuel Baena
Grupo, S. A., ECLI:EU:C:2012:641.

27 STGUE 13 de noviembre de 2012, as. T-83/11 y T-84/11, Antrax It Srl/OAMI, ECLI:EU:T:2012:592,
apartado 41; STGUE 16 de febrero de 2017, as. T-828/14 y T-829/14, Antrax It Srl/EUIPO,
ECLI:EU:T:2017:87, apartado 57.

28 STGUE 17 de mayo de 2018, as. T-760/16, Basil BV/EUIPO, ECLI:EU:T:2018:277, apartado 80.

29 Cfr. apartados 28-30.

30 STGUE 24 de septiembre de 2019, as. T-219/18, Piaggio & C. SpA/EUIPO, ECLI:EU:T:2019:681,
apartado 43.

31 STGUE 16 de junio de 2021, as. T-187/20, Davide Groppi Srl /EUIPO, ECLI:EU:T:2021:363, apartado
28.

32 Fern&ndez-Nd&voa, Carlos, JoséManuel Otero Lastres, and Manuel Botana Agra. Manual de la propiedad
industrial. 2a. ed. Madrid [etc: Marcial Pons, 2013. Print, P&ys. 415y 416.
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Dicha tesis ha sido admitida por la Audiencia Provincial de Madrid.®® Entiendo, segtn la
literalidad de dicho argumento, que se esta refiriendo a productos de naturaleza
exclusivamente comprendida en este ep prafe, porque el juez, con su status para resolver

un litigio, nunca seraprofesional sino consumidor final.

2.1.2. El usuario como el profesional

A) Veremos a continuacién casos en los que se han admitido dos grupos de personas para

la definicid de usuario informado.

En el Asunto T-337/1234 el TG admite tanto el consumidor final como el profesional en
la definicidn del usuario informado para el disefd de sacacorchos. La razén es evidente:
los sacacorchos son susceptibles de uso por los aficionados del vino y por los camareros

que sirven vino a los clientes en los restaurantes y hoteles.

En el Asunto T-9/07% antes mencionado, otra controversia entre las partes es la definicicn
del usuario informado. La parte recurrente, Grupo Promer Mon Graphic, sostiene que el
usuario informado es un nifd de unos 5 a 10 afps, mientras que la Sala de Recurso alega
que el usuario informado podr&ser tanto un nifp de entre 5 y 10 afbs como un director
de té&nicas de comercializacicdn de una sociedad fabricante de productos en cuya oferta
se emplean los tazos incorporados del disefo denunciado. Este dtimo argumento es lo

que ha sido acogido por el TG, por entender que los tazos son art €ulos promocionales.

Posteriormente, el TG se pronuncia en el mismo sentido en el Asunto T-68/10, Sphere
Time/OAMI®. En este caso, la cuesticn se centra en un modelo destinado a relojes unidos
a cintas, pero utilizados también como art Tulos promocionales para fines publicitarios:
“el usuario informado es tanto el consumidor medio, contemplado en la resolucicn

impugnada, como el comprador profesional, mencionado por la demandante... ”

En estos dos casos, la definicicn de usuario informado tambié comprende dos grupos de
personas: el consumidor final y el comprador profesional. La razén ser B que, como se ha
mencionado anteriormente, el vocablo usuario admite interpretaciones diversas, eso es,
los usuarios finales que usan y disfrutan de los productos y, los profesionales que “usan”

y aprovechan los productos para promover sus propios productos o servicios. Como los

33 SAP M 6686/2011, de 13 de mayo de 2011.

34 Asunto T-337/12, apartados 26-30.

35 Cfr. apartados 63-65.

36 STGUE 14 de junio de 2011, as. T-68/10, Sphere Time/OAMI, ECLI:EU:T:2011:269, apartado 53 y 54.
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profesionales tienen un interé& claro en promover la venta de sus productos o servicios,
son m& prudentes en seleccionar la apariencia de los productos o, lo que es lo mismo,
“capacidad de seleccion” llamada por la doctrina®’. Razonablemente, el profesional presta
m& atencicn al disefd de dichos productos; en cambio, en el caso de los usuarios finales
de estos productos, el grado de atencicn con respecto al disefd controvertido podrano ser
tan suficiente. En realidad, en el Asunto T-9/07, es de sentido comtn que los nifos,
usuarios finales de los tazos, los coleccionan precisamente por su gusto personal sobre
las caricaturas, caritas o im&yenes que llevan, mientras la forma de su soporte debe ocupar
un lugar segundario; en el Asunto T-68/10, siendo los relojes meros obsequios por
asistencia a determinados eventos o ferias, los usuarios finales tampoco prestarén mucha
atencidn a su disefd, puesto que los adquieren sin contraprestacicn alguna y adema no

disponen de mucha libertad de elegir su apariencia.

Cabe destacar que, si bien el usuario informado comprende tanto al usuario final como al
profesional en los tres casos anteriores, en la valoracicn de la impresicn general el TJUE
suele recurrir a la de este dtimo. Ello se explicarapor los motivos antes expuestos, que
existe m& seguridad de que el profesional posee el grado de conocimiento té&nico sobre

el disefd exigido, sin ser al mismo tiempo experto en disefDs.

Dice el TG en el apartado 56 del Asunto T-68/10: “en cualquier caso, el hecho de que
uno de los dos grupos de usuarios informados antes mencionados perciba que los dibujos
0 modelos de que se trata producen la misma impresién general es suficiente para

constatar que el dibujo o modelo controvertido carece de car&ter singular.”

Como el grado de atencicn del comprador profesional es m& elevado comparando con
los consumidores finales, la falta de singularidad resultante de la impresién general
producida en aqué por el disefd deberadar lugar a la denegacicn de concesicn de su

proteccidn.

B) En un segundo tipo de casos nos encontramos con disefds aplicados a materiales de
embalaje, donde sdo se reconoce al profesional como usuario informado. Tenemos al
ejemplo del Asunto T-9/15%, en el cual se discute sobre un disefd de latas destinadas a

embotellar bebidas.

37 PERAL CERDA, D, op. cit., p&ys. 341-351.
% STGUE 13 de junio de 2017, as. T-9/15, Ball Beverage Packaging Europe Ltd/EUIPO,
ECLI:EU:T:2017:386, apartado 83.
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Los productos destinados al embalaje 0 empaqguetamiento son seleccionados y utilizados
Unicamente por el profesional, porque lo que consuman los clientes del profesional son
los productos o servicios empaquetados y proporcionados por &te. No cabe duda de que
los embalajes o paquetes pueden llamar la atencicn de los consumidores finales, tal como
sucede en el Asunto T-9/15, Ball Beverage Packaging Europe Ltd/EUIPO, en donde es
posible que el disefd de las latas atraiga a m& clientes que otros productos de la misma
categor B. Sin embargo, como el objeto de consumo es, al fin y al cabo, el contenido y no
el continente, no se puede hablar del uso de los propios embalajes por los consumidores

finales, aunque los adquieren junto con los productos empaquetados.

En este sentido, se puede afirmar que el usuario final y el profesional concurren en la

misma persona en casos de materiales para embalaje 0 empaquetamiento. No obstante,

existen casos excepcionales como sucede en STS 343/2014, de 30 de abril de 2014, caso
que, por su peculiaridad, merece su discusicn en un ep grafe separado m& adelante.

C) En el tercer grupo estan los disefbs aplicables a productos empleados por el

profesional en sus actividades empresariales o profesionales.

En el Asunto T-74/18, Visi/one GmbH/EUIPO,* (disef de etiquetas o expositores para
veh tulos, o sea, soportes para indicar precios). En dicho caso, aunque el disefo podra
dejar impresi&n en los clientes del profesional por su apariencia distintiva, ellos carecen

de interés en su adquisicicn y, por lo tanto, no tienen la consideracién de usuarios.

En cambio, en los Asuntos T-193/20* (disefd de paneles de construccicn) y T-443/20,
Sanford LP/EUIPO,* (disef® de rollos para impresoras) los clientes sfadquieren los
productos, pero como consecuencia de la prestacicn de servicios del profesional, de ah T
que tampoco podrahablarse del uso de los propios productos en sentido estricto debido a

su papel marginal.

En resumen, en la pratica jurisprudencial el usuario se puede referir al
consumidor/usuario final o usuario profesional atendiendo al sector industrial de los

productos a los que estadestinado el disefd controvertido.

39 STGUE 13 de junio de 2019, as. T-74/18, Visi/one GmbH/EUIPO, ECLI:EU:T:2019:417, apartado 71.
40 Cfr. apartado 50.

41 STGUE 10 de noviembre de 2021, as. T-443/20, Sanford LP/EUIPO, ECLI:EU:T:2021:767, apartado
63.
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2.1.3. La posicicn del Tribunal Supremo espafrol en relacicn con la figura del usuario:
valoracidn crfiica

Por dtimo, cabe mencionar un caso peculiar en el cual se ha admitido los vendedores de
los productos como usuario informado. Se refiere a un recurso de casacicn resuelto por
el TS sobre figuras decorativas de ceranica elaboradas mediante la té&nica del trencad £*2.
Los productos a los que se incorporan los disefbs controvertidos se comercializan como
souvenirs en los locales adonde suelen acudir turistas de todo el mundo. EI TS entiende
que el consumidor en dicho sector se caracteriza por no prestar un especial cuidado y
atencicn por carecer de la nota de habitualidad ni la de la cualificacidn y, por lo tanto, se
asimila m& al consumidor medio en la marca, pero no se encaja en la figura de usuario
informado del disefo. En consecuencia, el TS acoge la tesis de la Audiencia Provincial
de apelacidn y sostiene que el comerciante de los souvenirs se adapta mejor al concepto
de usuario informado, que stpresenta la nota de especial cuidado y atencién por su

conocimiento cualificado sobre los productos.

No hay lugar a dudas de que estamos ante un caso de productos de consumo subsumibles
en el grupo de productos del ep grafe de usuario final, antes estudiados, y, por lo tanto, la
definicidn de usuario informado deber & asimilarse al consumidor final, puesto que aqu T
no interviene ningtn comprador profesional como los supuestos contemplados en el
ep grafe de profesional. Sin embargo, tal como dice el texto citado arriba, el TS confirma
la definicidn hecha por la Audiencia Provincial y acepta el testimonio de los comerciantes
del sector como prueba vdida, basandose en el argumento de que los destinatarios finales
de los productos en el presente supuesto son turistas que, por su particularidad, “se guia
por impulso y que no necesita una especial informacién para su compra ni la efecta tras
mucha reflexién ”. Parece que la adopcidn de tal definicién era el Unico remedio, porque

existiGun motivo bastante fuerte para descartar la otra que es el consumidor final.

Desde mi punto de vista, sin embargo, el caso deber & tomarse como aislado y excepcional,
porque, de entrada, es forzoso decir que un vendedor “usa” el producto que vende y la
acepcidn no se ajusta a una interpretacicn literal del usuario; luego es contraria a la
definicicn dada por el TG en el apartado 62 del famoso Asunto T-9/07, antes citado en el
Capiulo I del presente trabajo, segtn la cual se rechaza expresamente la acepcicn de

fabricante o vendedor como usuario informado. La parte recurrente de la STS 275/2017

42 3TS 275/2017, de 5 de mayo de 2017, ES:TS:2017:1658.
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impugna la consideracién de la Audiencia Provincial como “usuario informado” de
comerciantes, alegando que en el concepto legal de usuario informado “no entran las
personas que, por razén de empleo o por la relacién que puedan tener con los productos,
tengan un conocimiento cualificado de los disefbs en cuestian. ”. Para la recurrente,
“estos comerciantes o comerciales entrar Bn dentro de la categor B de <cT¥culos

especializados>del art. 9.1 de la Ley 20/2003...”.

El TS desestima dicho motivo de casacicn y se apoya la decisicn en su jurisprudencia
anterior que resuelve un recurso relativo a un disefo para fregonas®, en la cual el TS
admite tres acepciones de usuario informado: el comerciante que vende fregonas, el
profesional que se dedica a la limpieza y el consumidor final que hace limpieza
habitualmente. Para justificar su argumento el TS cita las jurisprudencias del TJ que
resuelven los Asuntos C - 281/10 P, C- 101/11 P y C-102/11 P, ya citados en el presente
trabajo anteriormente y a ellos me remito. No obstante, en ninguno de estos asuntos se ha
definido el usuario informado como comerciante. Cabe destacar, ademas, que el Asunto
C-281/10 P es precisamente el que resuelve el recurso de casacian contra la sentencia del
TG que resuelve el Asunto T-9/07. En el propio Asunto T-9/07 el TG sostiene, por un
lado, que el usuario informado no es ni fabricante ni vendedor del producto y, por otro,
que se puede referir tanto al usuario final, eso es, nifbs de entre 5 a 10 afbs, como al
profesional que adquiere los tazos para promover la venta de sus propios productos. En
consecuencia, una interpretacié sistemdica de la sentencia nos lleva necesariamente a
la conclusicn de que, de acuerdo con la interpretacicn del TG, el usuario profesional
definido no puede incluir al vendedor del producto al que se aplica el disefo. Aunque en
el Asunto C-281/10 P el TJ no rechaza expresamente la acepcién de vendedor, convalida
la interpretacicn del TG cuando se remite al apartado 62 del Asunto T-9/07 en el apartado
54 sin matizaci& alguna. En otras palabras, la acepcicn de comerciante defendida por el

TS no tiene respaldo alguno en la jurisprudencia del TJ; todo lo contrario, la ha rechazado.

Otra cosa es distinguir al profesional, que es vendedor de un producto, del profesional
como su usuario final, ya estudiada en p&arafos anteriores: el segundo s usa los productos.
Como se viene diciendo reiteradamente en el presente trabajo, los dos tipos de

profesionales tienen conocimiento téenico suficiente exigido, pero el primero se sitta

43 STS 101/2016, de 25 de febrero de 2016, ECLI:ES:TS:2016:627, Fundamentos de motivo 92
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naturalmente en el lado de oferta, que no usa sino ofrece el producto, y es dudosa la
neutralidad de su opinidn.

Ademd, hay que destacar que una interpretacian sistemdica nos lleva a entender que los
“circulos especializados” que el legislador quiso excluir del concepto de usuario
informado a efectos de valorar el car&ter singular se refieren al sector industrial que
fabrica los productos y, por lo tanto, los usuarios profesionales no forman parte de ellos,
puesto que &stos no fabrican ni ofrecen los productos en el mercado, sino los adquieren y
utilizan debido a sus propias actividades empresariales o profesionales. Con ello quiero
decir que la acepcin de usuario profesional es acorde al esp Titu del concepto de usuario

informado.

En resumen, para m funa interpretacién literal, sistemdica y teleoldjyica del concepto de
usuario informado debe hacer descartar la acepcicn de comerciante o vendedor de los

productos a los que se incorpora el disef controvertido.

2.2. Informado

El verbo informar significa “enterar o dar noticia de algo”**, por lo tanto, informado
significa enterado. Para Otero Lastres*, informado implica “sujeto con formacion”,

“conocedor y entendido”.

En el Asunto T-153/08 el TG ofrece una explicacién del adjetivo informado en el apartado
47: “el adjetivo «dnformado>>sugiere que, sin ser un disefador ni un experto té&nico, el
usuario conoce los diferentes dibujos 0 modelos existentes en el sector de que se trata,
dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente
contienen esos dibujos 0 modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata,

presta un grado de atencin relativamente elevado al utilizarlos.”
Dicha explicacidn nos permite extraer tres notas para interpretar el vocablo informado:

122El contenido de informado se refiere al conocimiento que dispone el usuario sobre

los disefds existentes en el sector industrial concreto;

“ REAL ACADEMIA ESPANOLA: Diccionario de la lengua espafpla, 23.2d., [versicn 23.5 en | fea].
<https://dle.rae.es> [13/03/2022].

4 Otero Lastres, JoséManuel et al. Compendio pré&ctico sobre la proteccién de la propiedad industrial:
una visicn renovada en Espaf®, Europa y el mundo. 1a. ed. Valladolid: Lex Nova Thomson Reuters, 2012.
Print, p&gina 266.
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22E| usuario adquiere tal conocimiento en su experiencia de utilizacicn de los productos,
porque presta un grado de atencidn relativamente elevado gracias a su interés por ellos;
32El usuario no debe ser disefador ni experto té&nico.

Si el usuario se refiere al status de la persona ficticia, informado implica las cualidades
particulares que debe poseer ese usuario, eso es, conforme a las tres notas anteriores
expuestas, que presente determinados comportamientos y disponga de determinados
conocimientos para encajarse en la definicidn, sin que pertenezca a los c¥culos

especializados del sector.

2.2.1. El grado de atencién especial exigido

Tal como se demuestra anteriormente, el TJIUE exige un grado de atencicn relativamente
elevado a los usuarios en la definicicn de usuario informado. El grado de atencicn
suficiente es tan importante que hace a veces al tribunal descartar algunos grupos de
personas que entiende que incumplan esta condicid&, en otras palabras, que no se trate de
cualquier usuario, sino aquellos que presten un grado de atencicn suficiente a los disefps,
tal como sucede en la STS de 5 de mayo de 2017, ya citada. Por otro lado, este t&mino
también presenta problemas interpretativos por emplear vocablos poco precisos. Para su
mejor comprensicn, ahora estudiamos las resoluciones dadas en la pr&tica
jurisprudencial.

Volviendo a la definicidn de usuario informado en los casos ya citados en el ep grafe de
usuario (los subrayados son m bs): en el Asunto T-153/08 se describe como “cualquier
persona que asista regularmente a conferencias o a reuniones formales en las que los
diferentes participantes disponen de una unidad de conferencia, equipada de un
microfono, situada delante de ellos sobre la mesa...”’; Asunto T-760/16%": “una persona
habituada a las cestas para bicicletas que, sin ser un disefador o un experto téenico,
conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata y dispone
de un cierto grado de conocimiento en cuanto a los elementos que esos dibujos 0 modelos
incluyen normalmente...”; Asunto T-9/15%8: “la persona que, en la industria de las

bebidas, se encarga del embotellado y se informa de las ofertas pertinentes mediante

revistas especializadas y catdogos asicomo acudiendo a salones especializados... ”;

Asuntos acumulados T-83/11y T-84/11%°: “el referido usuario deb & estar <informado>

46 Cfr. apartado 49.
47 Cfr. apartado 80.
48 Cfr. apartado 83.
49 Cfr. apartado 41.
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en el sentido de que, consultando revistas de disefd y decoracidn, visitando comercios

del ramo y buscando en Internet, debe haber tenido ocasicn de ver y comparar dibujos o

modelos de radiadores... ”’; Asunto T-525/13: “la mujer informada que se interesa, como

posible usuaria, por los bolsos, no era ni una compradora media de bolsos ni quien

conoce los bolsos y les presta una atencién especial, sino alguien con un perfil intermedio,
familiarizado con el producto... .

De los textos citados se puede observar que, para justificar que el usuario presta el grado
de atencicn suficiente, se suele recurrir a los vocablos como “informar”, “habituar” 0
“habitualmente”, “interesar”, “regularmente”, entre otros. En otras palabras, el usuario
informado no comprende cualquier comprador o usuario causal, sino Unicamente aquellos
que utilicen frecuentemente los productos, bien en su vida cotidiana, bien en sus
actividades profesionales, o aquellos que esté especialmente interesados en los
productos. Estas definiciones se corresponden con lo establecido por el TJ en el apartado
53 del asunto C-281/10 P, texto citado en el ep mrafe del concepto del usuario informado
del Cap fulo I del presente trabajo.

En otros casos, para ciertos sectores se refieren a consulta frecuente a las revistas y
catdogos especializados de disef, 0 visita habitual a las ferias y eventos comerciales.
Esta interpretacicn tiene una trascendencia de mdole procesal: para probar la impresién
del usuario informado de estos sectores, se puede proponer como prueba documental las
revistas o catdogos publicados anteriormente a la fecha de divulgacidn, o de solicitud de
registro en su caso, tal como se hizo en los Asuntos acumulados T-828/14 y T-829/14%°
(aunque en el citado apartado se recurre a los catdogos para evaluar el grado de libertad
del autor). Este tipo de pruebas, a diferencia de la prueba testimonial, son objetivas y

relativamente convincentes.

2.2.2. La informacicn

Veamos en este ep grafe el contenido de la informacicn que se exige al usuario informado.

En cuanto al alcance territorial de la informacidn, el legislador comunitario no lo ha
perfilado expresamente. Segtn Candelario Mac ®s®!, existen dos alternativas: que se
refiere al conjunto de disefds hechos ptblicos del sector en el territorio de cada Estado

miembro o; al conjunto de dibujos 0 modelos pertenecientes al sector en toda la Unicn

50 Cfr. apartado 61.
51 Candelario Mac &s, Mar & Isabel. La creatividad e innovacién empresarial: la tutela del disef industrial
en el mercado interior. 1a. ed. Bilbao: Eurobask, 2007. Print., p&ys. 156 y 157.
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Europea. La autora se inclina por esta Utima opcién basada en el apartado 1 del art Tulo
9, que se refiere a los cTculos especializados del sector de que se trate en la Unicn

Europea. En el mismo sentido ha defendido Otero Lastres®?,

Cabe mencionar que, pese a que los textos legislativos no han precisado el @nbito
territorial al que se debe referir el conocimiento del usuario, la cuesticn ya fue abordada
en el Libro Verde de 1991. En el punto 5.5.5.2. se sugiere que los conocimientos de los
expertos, disefadores, comerciantes y fabricantes (se refiere a la primera fase mencionada
en el Capiulo | del presente trabajo) no deber Bn estar sujetos a limitacicn territorial

alguna, porque no desarrollan sus actividades en un sistema cerrado. Adem&, se enfatiza,

en el mismo parafo, “Si desconociesen el disefp, &te podr B ser protegido, aungue en
algtn pa ¥ remoto existiese otro Idéntico o hubiese existido en su momento pero hubiera
quedado completamente borrado de la memoria colectiva.” a sensu contrario, Si se

conoce algtn disefd idéntico o similar en un tercer pa s, la proteccién no deber&otorgarse.

El TJ en el Asunto C-479/12, H. Gautzsch Groffhandel GmbH & Co. KG/Minchener
Boulevard Mchel Joseph Duna GmbH,%® sefala que, la literalidad del artTulo 7 del
Reglamento no exige que la divulgaci& del disef tenga lugar en el territorio de la Unicn
Europea para surtir los efectos, aunque s 1se exige que tal divulgacicn sea razonablemente
conocida en el tréico comercial normal por los ¢ Tculos especializados del sector. Tal
conocimiento, segtn el TJ, es de apreciacich subjetiva de la autoridad y &ganos

jurisdiccionales.

Si bien hay que admitir que las opiniones de la doctrina cient fica presentan la ventaja de
garantizar la seguridad jur @ica en cuanto a la evaluacién de la concesi& de la proteccidn,
en mi opinidn, no obstante, la idea del Libro Verde y de la doctrina jurisprudencial son
bastante ilustrativas y realistas. Con la globalizacicn del capital, el desarrollo de la
log Etica y el avance de la tecnolog B, hoy en d & las mercader s y servicios de un
empresario de un pueblo pequef son capaces de llegar a cualquier punto del mundo; por
otro lado, la popularizacicn del internet hace que la informacin se difunda m& répido
que nunca. En este sentido, es poco realista decir que un disefd es nuevo porque los
productos que lo llevan no estén comercializados en el mercado europeo, cuando s iestén

circulando en otros pa ®es.

52 Otero Lastres, JoséManuel et al. op. cit., p&ina 266.
53 STJUE 13 de febrero de 2014, as. C-479/12, H. Gautzsch Grof®andel GmbH & Co. KG/Minchener
Boulevard Mbel Joseph Duna GmbH. ECLI:EU:C:2014:75, apartados 33-35.
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Esto tiene, ademd&, gran trascendencia en el ambito procesal. Para demostrar la
racionabilidad del conocimiento previo de los disefbs ya divulgados y destruir el car&cter
novedoso o singular del disefd posterior se podra por ejemplo, recurrir a una revista de
modelos de reconocimiento internacional, aunque dichos modelos no estén distribuidos
en el mercado comunitario; asimismo se podraconsultar las im&enes de los productos
en las plataformas por internet para cotejar los disefds, sin que sea necesario que dichos

productos estén presentes en el mercado comunitario.

Con respecto al alcance temporal del conocimiento, aqu ino hay muchas dudas atendiendo

a la literalidad del artTulo 6.1 del Reglamento, que dice que el objeto de comparacicn
son el disef registrado y los divulgados con anterioridad a la fecha de presentacicn de
la solicitud de registro o la fecha de prioridad. Esta precisicn también tiene relevancia de
ndole procesal: a tiulo de ejemplo, las revistas de modelos que sirven como prueba para
destruir la novedad o singularidad de un disefd registrado deben tener fecha de

publicacidn anterior a la fecha de presentacién de solicitud de registro o de prioridad.

Paolo Mengozzi®>* sostiene que el usuario informado puede realizar, segtn el sector

concreto, tanto comparacicn indirecta basada en los recuerdos, como comparacin directa

observando los productos uno al lado del otro. Apunta el Abogado General en sus
Conclusiones que existen productos cuyo modo de comercializaciédn no permite
comparacid directa f Bica entre los distintos disefs, como el ejemplo de las maquinarias
de gran dimensicn que requiere su colocacicn distanciada. Dicha tesis ha sido acogida
por el TJ en la sentencia del Asunto C-281/10 P.>®

Melchior Wathelet®® en sus Conclusiones al Asunto C-345/13, Karen Millen Fashions
Ltd/Dunnes Stores, explica la distincicn entre comparacién directa e indirecta. Para &, la
comparacid indirecta es una “comparacicn imperfecta”, basada en un recuerdo de
determinados dibujos o modelos, sin que puedan tratarse de una amalgama de elementos
procedentes de varios dibujos 0 modelos, mientras la comparacicn directa se refiere a la

comparacian de los dibujos o modelos en su integridad.

% CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PAOLO MENGOZZI, presentadas el 12 de mayo
de 2011, as. C-281/10 P, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, ECLI:EU:C:2011:302, apartados 48-58.
55 Cfr. apartado 55.

% CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MELCHIOR WATHELET, presentadas el 2 de
abril de 2014, as. C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores, ECLI:EU:C:2014:206, apartados
48-51.
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En mi opinidn, viendo los tipos de productos analizados en el ep grafe de usuario, algunos
de ellos s Ipermiten una comparacién directa: los productos de consumo masivo, que se
suelen colocar en las estanter BS unos junto con otros, permiten a los usuarios hacer
cotejos observandolos; los art tulos de tamafd no muy grande cuyos destinarios pueden
ser los profesionales también permiten comparacicn directa, puesto que es frecuente que
se les env Bn muestras para tomar la decisicn de compra. En cambio, existen otros tipos
de productos, generalmente de dimensin grande, no susceptibles de comparacicn directa
y f¥ica, como aquellos que suelen comercializarse mediante revistas y catdogos y, por

lo tanto, los compradores sdo pueden cotejar los disefds descriptos en la imagen.
2.3. ¢ES «dimusina>un tipo de veh tulo especial?

Al final de este ep grafe quiero llamar atencicn sobre el Asunto T-209/18, ya mencionado
anteriormente, en el cual las partes discrepan sobre la delimitacién del usuario informado.
Se trata de un recurso de nulidad por falta de car&ter singular de un disef® comunitario
registrado para ser aplicado en el modelo de la serie 991 del coche «Porsche 911> La
parte recurrente, la sociedad Porsche, sostuvo que los usuarios informados deben ser los
usuarios de «coches deportivos de lujo>>0 «dimusinas>; porque el modelo controvertido
se aplicaba exclusivamente a esta categor B de veh tulos, mientras que la parte recurrida,
la EUIPO, y la coadyuvante refutaron tal clasificacicn y entendieron que el usuario
informado deber & referirse al de automdviles generales. EI TG resolvid el caso
accediendo a la alegacicn de EUIPO basado, resumidamente, en dos fundamentos: que la
propia recurrente hab & indicado en la solicitud de registro que el disefb estadestinado a
ser aplicado a productos de la clase 12.08 del Arreglo de Locarno <«d/eh Tulos a motor>>y
que la categor & espec fica «d.imusinas>no existe en la actual Clasificacicn Internacional
para los Dibujos y Modelos Industriales. Porsche interpuso recurso de casacicn ante el

TJ, recurso que fue inadmitido.

A simple vista de las alegaciones de las partes, me parece bastante potente el argumento

de la recurrente, si atendemos las pautas hasta ahora resumidas en este Cap ulo:

En la calificacicn de las categor &s de los productos, tal como dice el propio TG en el
Asunto T-193/20 -cuya citacidn omitimos aqu ipara evitar repeticiones- si el examen del
modelo controvertido revela que se trata de una categor B particular dentro de una
categor B de productos m& amplia indicada en el registro, puede tenerse en cuenta esta

categor B particular. En este sentido, en el presente supuesto, no hay lugar a dudas de que
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un modelo de limusinas es Unicamente aplicable a este tipo de vehtulos por la
peculiaridad de su apariencia, de ah Tque sostener que un disefd de limusinas es aplicable
a los automdviles generales carece de fundamento y, en consecuencia, es forzoso afirmar
que el sector es “automodviles generales”. Otra cosa es que el modelo particular
denunciado en el caso concreto no se distingue suficientemente de un automdcvil general

en apariencia, tema de apreciacicn de hecho y no de derecho que no discutimos aqu T

Ademd, pese a que el art tulo 40 del Reglamento establece que la clasificacian de dibujos
y disefs se rige por el Arreglo Locarno, en un pronunciamiento anterior®” el propio TG
hab & declarado que tal clasificacicn de los disefbs sdo es a efectos administrativos, y
que “dicha iniciativa no sustitu B ni anulaba la descripcicn de los dibujos 0 modelos
controvertidos incluida en las solicitudes de registro...”. Es decir, la descripcicn del
disefo en la solicitud de registro prevalece sobre la indicacicn de su categor &. En el
mismo sentido ha dispuesto expresamente el Reglamento de ejecucién de la LPDI que la
clasificacicn con arreglo a la Clasificacicn Internacional es exclusivamente a efectos

administrativos.>®

En cuanto a la definicién del usuario informado, como la categor & debiera ser <«coches
deportivos de lujo>»0 «dimusinas>; se podr & referir a dos grupos de personas: en el primer
grupo estar &n los aficionados a este tipo de veh Tulos que se interesan por la tendencia
de modelos de dicho sector y consultan habitualmente las revistas y catdogos
especializados y, en su caso, visitando con frecuencia las ferias y eventos de exposicicn
de coches deportivos de lujo y limusinas; asimismo, ser & usuario informado los choferes
profesionales de las empresas que los alquilan, dado que las limusinas se usan también en
ocasiones especiales, tales como bodas, fiestas o turismo. En cambio, si aceptamos la
definicidn del usuario informado como todos aquellos conductores de automdviles
generales, no cumpliré el requisito de vigilancia especial o grado de atencicn
relativamente elevado exigido, puesto que la mayor & de los usuarios de automdviles

generales tienen pocas oportunidades de utilizar las limusinas.

57 Asuntos acumulados T-83/11 y T-84/11, apartado 57.
8 Artulo 3.2, Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
ejecucidn de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccién jur Hica del disefo industrial. BOE-A-2004-17826.
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CAPTTULO Ill. DEL USUARIO INFORMADO A LA IMPRESION GENERAL

Como se dice al comienzo del trabajo, la finalidad de la definicicn de usuario informado
es determinar la impresién general que producen los disefbs confrontados en aquella
persona que presente determinados estandares hipotéicos para, luego, apreciar el car&ter
singular del disefd posterior, teniendo en cuenta el grado de libertad del autor. Este
Cap fulo se dedica a estudiar la formacicn de la impresicn general segtn el usuario
informado concreto y cé@mo el grado de libertad del autor del disef incide en la impresicn

general y, en consecuencia, en la apreciacicn de su car&ter singular

1. El grado de libertad del autor

Laregla general que establece la jurisprudencia es “cuanto mayor sea el grado de libertad
del autor al desarrollar un dibujo o modelo, menor ser&la posibilidad de que las
diferencias secundarias que existan entre los dibujos o0 modelos comparados causen una
impresicn general distinta en los usuarios informados "°°, y viceversa. En otras palabras,
en aquellos sectores donde el autor disponga de plena libertad, los disefps nuevos deberén
cumplir cierto nivel de distintividad para obtener la proteccicn, mientras que en los
sectores donde la libertad de autor es bastante limitada, se les exige una distincién menor

para otorgar la proteccidn.

La doctrina jurisprudencial ha abordado cuatro elementos que limitan la libertad del autor
hasta la actualidad: imperativos vinculados a las caracter gticas impuestas por la funcicn
téenica de los productos, imperativos ligados a exigencia de seguridad, saturacicn de la

téenica y tendencia general del mercado.

En primer lugar, los imperativos impuestos por la funcicn ténica del producto y régimen
de seguridad fueron admitidos en el primer momento y su prueba es relativamente f&il,
puesto que las partes pueden presentar los textos normativos pertinentes y rara vez

suscitan controversias.

En segundo lugar, el factor de saturacian de la ténica ha sido aceptado por el TIUE, que
entiende que la eventual saturacicn de la téenica puede hacer al usuario informado m&
sensible a las diferencias entre distintos disefps, es decir, en aquellos sectores donde se

aprecie saturacidn de la té&nica, se baja el listén para valorar la singularidad del disefo.

59 Asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, apartado 45.
80 Asunto T-9/07, apartado 78; Asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, apartado 44; Asunto T-
219/18, apartado 54.
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Su prueba es de apreciacicn subjetiva de las autoridades y &ganos jurisdiccionales, y la

carga de prueba corre a cargo de la parte que la alega.®*

Por dtimo, en cuanto a las tendencias generales del disefd, han sido rechazadas, por
cuanto seguir las tendencias del mercado podratraer &ito de venta, sin embargo, es un
actuar en contra a una de las finalidades de la proteccicn del disefd que es fomentar la

innovacia. 52

En el Asunto T-525/13% el TG aclara el papel del grado de libertad del autor en la
valoracidn de singularidad. En dicho caso se enfrentan dos disefds de bolsos y las partes
son pacificas en que el grado de libertad del autor es elevado en el sector. La parte
recurrente, H & M, impugna la resolucién de la OAMI alegando que las diferencias entre
dos disefds no son suficientemente significativas para apreciar la singularidad, cuando el
autor goza de amplia libertad. EI TG resuelve el caso dando razén a la OAMI y afirma
que (los subrayados son mbs) “el factor del grado de libertad del autor puede «apoyary
(o, a contrario sensu, «matizar>) la conclusian a que se llegue respecto de la impresicn
general que produzca cada uno de los dibujos o modelos controvertidos... por si1solo, el
factor de la libertad del autor no pod B condicionar la determinacicn de si un dibujo o

modelo posee 0 no car&ter sinqular pero gue, en cambio, siera un punto gue deb B

tenerse en cuenta al proceder a dicha determinacicn. Astpues, la Sala de Recurso

consider®acertadamente que &e era un factor que permit & matizar la determinacién de

si el dibujo o0 modelo impugnado posee 0 no car&cter sinqular, y no un factor auténhomo

gue definiera la distancia que tenga que existir entre dos dibujos 0 modelos para gue uno

de ellos posea car&cter sinqular. ”

2. La impresicn general

2.1. El objeto de la impresicn general

Una vez definido el usuario informado, hay que determinar la impresién general
producida por los disefs controvertidos desde el punto de vista de aqué y procede a su

comparacid, a fin de apreciar el car&ter singular del disefo posterior.

61 Asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, apartado 89; Asuntos acumulados T-828/14 y T-829/14,
apartados 54-61.

62 Asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, apartado 95; Asunto T-209/18, apartados 57-59;
AsuntoT-219/18, apartado 54; Asunto T-74/18, apartado 75.

63 Cfr. apartados 33-35.
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En la pr&tica jurisprudencial, la impresicn general se puede formar en dos escenarios: en
la mayor & de los casos se estudian las representaciones gréicas de los disefbs 0 modelos;
a su vez, en ocasiones se reconstruyen los escenarios de utilizacicn de los productos que
incorporan el disefd y se forma la impresian general a partir de la parte visible del disefo
en estos escenarios. En los Asuntos T-9/07 (tazos), T-153/08 (unidades de conferencia),
T-68/10 (reloj con cinta), T-337/12 (sacacorchos), Asunto T-525/13 (bolsos), T-219/18
(escUeres), Asunto T-187/20 (I&anparas), T-193/20 (paneles de construccicn), ya citados,
se ha recurrido tanto a las representaciones graficas de los disefbs como a los modos de

utilizacidn de los productos a los que aplican los disefbs para apoyar los argumentos.

Es f&il de advertir la nota comtUn de estos casos: son disefds tridimensionales. La
naturaleza de los disefbs tridimensionales hace posible que no todos sus aspectos sean
visibles durante su utilizacicn, y la invocacié de su modo de uso suele tener la finalidad
de descartar aquellos elementos diferenciadores pero invisibles para el usuario informado.
En el Asunto T-153/08%, el TG descarta el adorno situado en la parte posterior de la
unidad de conferencia alegado por la recurrente, sosteniendo que no es visible durante el
uso del apartado y, adem&, tampoco remarca en la percepcicn de otros participantes de
la reunién que s lo perciben, pero a distancia; en el Asunto T-337/12% se examina tanto
la posicién cerrada como la posicicn desplegada del sacacorchos para tener en cuenta o
descartar unos y otros elementos del disefo. En cambio, los disefbs bidimensionales y
aquellos disefps tridimensionales asimilables a bidimensionales son comparables

directamente mediante su representacicn gré&fica.

Cabe mencionar una interpretacién hecha por el TG en el Asunto T-219/18%: “...no debe
darse a la perspectiva que se tiene durante el uso de los productos a los que deben
incorporarse los dibujos 0 modelos en cuesticn una importancia preponderante para
evaluar cémo percibe el usuario informado la apariencia de los dibujos o modelos,
puesto que éste basa su eleccicn de compra y su decisicn de utilizar esos productos
también en el disefp.” Esta afirmacidn suscita ciertos problemas de interpretacicn
sistemdica teniendo en cuenta las pra&ticas jurisprudenciales mencionadas en parafos

anteriores, puesto que, si no se admite la prioridad de la percepcié del disefd durante el

64 Cfr. apartado 665.
85 Cfr. apartado 43.
6 Cfr. apartado 57.
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uso del producto sobre la representacicn grdfica, ¢cud es el fundamento para descartar
los elementos distintivos de las partes invisibles durante el uso del producto?

A mi juicio, dicha tesis se debe a una peculiaridad del caso concreto. EI modelo
controvertido se aplicaba a los escUteres, y la parte recurrente pretend & descartar algunos
elementos diferenciadores basada en su invisibilidad para el usuario informado durante
el uso del producto. El problema reside en que, cuando se maneja el esctier, no es

perceptible la mayor & parte de su cuerpo y, por lo tanto, quedan pocos elementos del

disefd para formar la impresicn general, lo cual hace que el modelo pierda su entidad
pr&ticamente. Otro hecho es que, cuando el consumidor observa los esctteres en el
momento de compra, es normal que perciba y examine todas las partes, as itambién

cuando lo hace mirando los catdogos de modelos.

Por dtimo, queda la cuesticn de comparacicn directa entre los productos efectivamente
realizados. Hay que decir que, si bien en los Asuntos T-9/07 y T-337/12 se han tomado
en consideracidn las muestras de productos reales para hacer la comparacicn, sin embargo,
segln el TG, é&tos sdo sirven a tiulo ilustrativo para determinar la parte visible del

disefp®’.

2.2. Los elementos de la impresién general

Segtn reiterada jurisprudencia del TG®, “La comparacién de las impresiones generales
producidas por los dibujos 0 modelos en conflicto debe ser sintética y no puede limitarse

a la comparacicn anal fica de una enumeraciécn de similitudes y de diferencias. Esta

comparacié debe tener como base las caracter sticas del dibujo 0 modelo controvertido

gue se hayan hecho piblicas y ha de tener por objeto Cnicamente las caracter sticas

protegidas, sin tener en cuenta aquellas caracter ¥ticas, en particular las téenicas,
excluidas de la proteccicn. Dicha comparacicn debe referirse a los dibujos 0 modelos tal
como han sido registrados, sin que pueda exigirse a quien solicita la nulidad una
representacicn grdica del dibujo o modelo invocado, comparable a la representacicn

que figura en la solicitud de registro del dibujo o modelo controvertido. ”

El citado texto nos proporciona una pista para entender mejor el adjetivo general: se trata

de una comparacic sintéica y no anal fica. En otras palabras, se examina la impresicn

67 Asunto T-193/20, apartado 78.
% Asunto T-193/20. apartado 72.
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que dejan los elementos de un disefd en un conjunto organico y no de cada uno por
separado. Aunque existiesen elementos bien diferenciados aisladamente, si desde la
percepcidn global de uno y otro disefd la impresicn fuese similar, aquellas distinciones

no ser Bn relevantes para apreciar el carater singular.

En cuanto a los elementos que pueden contribuir a la formaci de la impresién general,

si atendemos a la definicidn del disefo industrial dada en el artTulo 3, letra a) del
Reglamento, se pueden referir a “/mea, configuracid, color, forma, textura o material

del producto en s 10 de su ornamentacicn ”.
En la pr&tica jurisprudencial se los han tratado de las siguientes maneras:

19Se descartan los elementos invisibles durante la utilizacicn del producto en ocasiones,

tema tratado ya en el ep prafe de objeto de la impresicn general y a @ me remito;

22En cuanto a los colores, segtn el TG, no se tienen en cuenta si no se reivindican en la
solicitud de registro.®® En particular, cuando la representacién del disef en el registro
esta en blanco y negro, cualquier color carecera de relevancia a efectos de la

comparacion’®;

32 En los asuntos acumulados T-83/11 y T-84/11, el TG sostiene que las medidas
concretas de los productos a los que se va a aplicar el disefd no son relevantes para formar
la impresicn general y que, son Cnicamente relevantes las proporciones internas del

disefd’;

42 En el Asunto T-193/20, la recurrente ha alegado la diferencia de textura del disefp,
argumento desestimado por el TG, que entiende que tal peculiaridad no estaindicada en
la solicitud de registro y, adem&, como los usuarios informados conocen que la textura
var B segUn el material empleado, su diferencia no basta para producir una impresicn

general distinta.

El tratamiento de las semejanzas ha sido abordado en la resolucién del Asunto T-9/07. En

la parte de comparacién de la impresién general de dicho asunto, el TG afirma que “en

la medida en que las semejanzas entre los dibujos 0 modelos controvertidos se refieren a

8 Asunto T-68/10, apartado 82; Asunto T-337/12, apartado 50.
0 Asunto T-193/20, apartado 82.
"1 Cfr. apartados 67 y 71. En el mismo sentido en Asunto T-193/20, apartado 75.
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caracter gticas comunes, como las descritas en el apartado 67 anterior 2, tales
similitudes revestirén sdo poca importancia en la impresicn general producida por esos
dibujos o modelos en el usuario informado... en relacicn con la apreciacicn de la
impresicn general causada por los dibujos 0 modelos controvertidos en el usuario
informado, que, en principio, éte descarta autom&icamente los elementos <«que son
totalmente banales y comunes a todos los ejemplos del tipo de producto de que se trata>»

y se concentra en las caracter sticas <que son arbitrarias o que difieren de la norma»: """

Una interpretacicn literal del citado texto nos lleva a entender que en la formacicn de la
impresicn general no se tiene en cuenta los elementos comunes o similares de los disefds
confrontados, cuando son impuestos como consecuencia de imperativos ténicos o
normativos, porque no <«dmpresionan> a los usuarios informados, que ya poseen

conocimientos previos sobre los disefds del sector.

En efecto, en el mismo Asunto T-9/07, el TG afirma en el apartado 78 que “foda vez que
dicha semejanza entre los dibujos o modelos controvertidos en lo tocante a una de sus
caracter Bticas puede constituir un imperativo para el autor, no llamarala atencién del
usuario informado ”. En el apartado 82, en cambio, dice que las semejanzas no vinculadas
a ningtn imperativo especial stllaman la atencicn del usuario informado: “A falta de
alg(n imperativo especial impuesto al autor, las semejanzas sefaladas en los apartados
79 a 81 anteriores se refieren a elementos respecto a los cuales exist & libertad del autor
en la elaboracidn del dibujo o0 modelo impugnado. De ello se deriva que llamar&n la
atencién del usuario informado, m&ime si se considera que, como ha indicado la propia
parte coadyuvante, en el caso de autos, las caras superiores son m&s visibles para ese

usuario.”

En el &nbito nacional de Espafs, el TS sostiene que “...al interpretar el art. 7 LDI, hemos
mantenido que los elementos del modelo o dibujo industrial hecho accesible al ptblico
con anterioridad que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora
de considerar que el disefd registrado con posterioridad que reproduce tales elementos

pueden causar en un usuario informado la misma impresicn general. En particular, en

267, A este respecto, debe sefalarse que el grado de libertad del autor en la elaboracién del dibujo o
modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las caracter #ticas
impuestas por la funcidn té&nica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las
prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalizaciéh de
determinadas caracter Bticas que entonces pasan a ser comunes a los dibujos 0 modelos aplicados al
producto de que se trate.”

73 Cfr. apartados 73 y 74.
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la medida en que los dos disefbs confrontados presenten similitudes en elementos que se
encuentran en el dominio ptblico o responden a las tendencias de la moda existentes
cuando se solicitO el registro, tales elementos tendrén una importancia menor en la
impresicn general que produzcan en el usuario informado. En tal caso, si el disefd
registrado presenta algunos elementos diferenciadores respecto del que haya sido hecho
accesible al ptblico antes de la fecha de presentacién de la solicitud de registro o, si se
reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, seram&s probable que cause en el

usuario informado una impresicn general diferente.

El citado texto sugiere complicaciones para su comprensian e intento interpretarlo segtn
mi modo de entender. Cuando dice “/os elementos del modelo... la misma impresicn
general ”, se refiere a que los elementos de un disefd industrial anterior que pertenecen
al dominio publico, es decir, los elementos que son conocidos y empleables por todo el
mundo sin riesgo de incurrir en infraccié de ningUn derecho de propiedad intelectual no
afectaran la comparacidn de la impresidn general, pese a que tales elementos hagan que
los disefps confrontados producen la misma impresicn. En cuanto a “en la medida en que
los dos disefps confrontados... en el usuario informado”, se quiere decir que los
elementos pertenecientes al dominio ptblico son irrelevantes en la comparacicn de la
impresicn general del usuario informado, porque éte los presta menor atencicn. La
dtima oracicn querr R decir que, mientras que el disefo posterior llevase elementos
diferenciadores con respecto al disef anterior, presentar & car&ter singular, aunque los

dos disefbs tuvieran elementos similares pero que perteneciesen al dominio ptblico.

Segtn un artTulo” que analiza la STS de 5 de mayo de 2017, el TS sostiene que las
similitudes que se refieren a elementos habituales y que forman parte de las tendencias
de moda en el sector no serén relevantes a los efectos de evaluar la impresicn general
causada en el usuario informado. Si se tienen en cuenta esos elementos habituales en la
comparacidn de la impresién general, “conllevar & el riesgo de conceder a una de las
partes un monopolio sobre elementos que se encuentran en el dominio ptblico ”. En otras

palabras, la doctrina del TS tiene la finalidad de asegurar que la proteccicn otorgada a un

4 STS 16 de septiembre de 2021, STS 5 de mayo de 2017, STS 25 de junio de 2014, STS 30 de abril de
2014.

> AMOR CORDERO, C. y CONDE NOGUEIRA, M., “Los conceptos de usuario informado y grado de
libertad del disefador en materia de disefd industrial y de singularidad competitiva en materia de
competencia desleal. Andisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2017 y repercusién
posterior”, Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, ISSN 1579-3494, N85,
2018, p&ys. 75-91.
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disefd que recree elementos pertenecientes al dominio ptblico no impide el futuro

aprovechamiento de estos mismos elementos por los demés.

Esta tesis del Tribunal Supremo y aquella del Tribunal General de la Uni&n Europea sobre
el tratamiento de las semejanzas en la comparacicn de la impresién general del usuario
informado merecen un estudio conjunto. En primer lugar, hay que resaltar la discrepancia
interpretativa entre las dos: para el TS, mientras que las semejanzas se refieran a
elementos que son del dominio ptblico, seran irrelevantes en la comparacidn; en cambio,
segln el TG, sdo aquellas semejanzas impuestas por imperativos ténicos o normativos
serdn ignoradas por el usuario informado y, en cuanto a aquellas en las que exista libertad
del autor, stseran tenidas en cuenta en la comparacicn de la impresicn general. Esta
discrepancia jurisprudencial podr&llevarnos a llegar a conclusiones totalmente distintas,
puesto que, cuando las semejanzas se refieran a elementos del dominio ptblico que no
son impuestos por ningUn imperativo, para el TS no impresionaran al usuario informado,
cuando, para el TG, s1lo hacen, y razonablemente cu& m& semejanzas presenten los
disefs enfrentados, menos probable que se apreciarala singularidad en uno con respecto

al otro.

Por otro lado, cabe destacar que, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal General de
Unid Europea intentan, mediante su tesis, establecer unas reglas generales para descartar
determinadas caracter Bticas comunes que presenten los disefbs del mismo sector en la
comparacid de la impresién general provocada en el usuario informado. Sin embargo,
esta metodolog® empleada pone en duda su concordancia con otra doctrina ya
consolidada en ambos d&mbitos jurisdiccionales, eso es, que la comparacich de la
impresicn general es sintéica y no anal fica. La decisicn de descartar autom&icamente
determinados elementos de un disefd sin atender las circunstancias concretas del caso
conllevar&el riesgo de otorgar un tratamiento fragmentado a sus partes o, lo que es lo

mismo, una comparacicn de la impresién m& <garcial>>que <general>

Adem&, los fundamentos de dichas reglas son cuestionables. Si se acuerda, el usuario
informado, sin que sea especialista en disefps, en las propias palabras del TG, “desconoce
quéaspectos del producto responden a una funcic ténica . Si el usuario informado

no distingue entre funcicnh té&nica y estéica de un disefd, ¢CAmo podra ignorar

6 Vid. la nota al pie 14 del presente trabajo.
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automdicamente las semejanzas impuestas por imperativos té&nicos en su percepcicn

global sobre el disefp?

En mi opinidn, tanto el tratamiento de los elementos pertenecientes al dominio ptblico
como el de los elementos impuestos por imperativos té&nicos 0 normativos ya son tenidos
en cuenta por el legislador a través del mandato de apreciacicn del grado de libertad de
autor. Hay limitacicn de la libertad del autor cuando é&te se ve obligado a repetir
elementos de disefbs anteriores, o cuando recrea a partir de una obra del dominio ptblico.
En consecuencia, en estos casos convendra bajar el baremo de singularidad en la
comparacidn de la impresicn general. En realidad, tal como se ha mencionado en el
ep mrafe de grado de libertad del autor, la jurisprudencia ha entendido que los imperativos
téenicos y de seguridad, m& la saturacidn de té&nica en su caso, son factores que limiten
la libertad del autor. En este sentido, ser&am&a acorde a la legislacicn tratar las semejanzas
impuestas por imperativos té&nicos o normativos en la valoracicn del grado de libertad

del autor en lugar de descartarlas autom&icamente.

Mutatis mutandis, en lo atinente a la existencia de elementos que pertenecen al dominio
ptblico, se podr&alegar para justificar un grado de libertad del autor relativamente
moderado, de modo que se aprecie el carater singular en la impresién general bastando
con distinciones en detalle presentadas en el disefd posterior. Con esta interpretacicn se
podrd por un lado, evitar que el titular de un disefo anterior que emplea dichos elementos

los monopolice y, por otro, mantener una interpretacién sistemé&iica.

Con respecto al tratamiento de las diferencias, existen los siguientes pronunciamientos:

12 Lo mismo que el tratamiento de las semejanzas, las diferencias deben referirse a las

partes visibles del producto para el usuario informado’’, y;

22Deberan ser diferencias pertinentes y relevantes y, adem&s, tener magnitud suficiente’®,
porque “a pesar de su grado de atencicn relativamente elevado, el usuario informado no
observa en detalle las m mimas diferencias que puedan existir entre los dibujos 0 modelos

en conflicto ”"°;

7 Asuntos T-153/08, T-337/12, T-219/18 y T-193/20.
8 Asunto T-337/12, apartado 47.
S Asunto T-74/18, apartado 90.
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32Aunque se aprecie la diferencia en un elemento concreto, si se entiende que el usuario
informado no le presta suficiente atencién a dicho elemento, la diferencia serairrelevante

en la impresiécn general®;

Una vez determinadas las semejanzas y las diferencias, se procedera a realizar
comparacid entre ellas en conjunto, teniendo en cuenta el grado de libertad de autor
como regla general, para determinar s 1la magnitud de las diferencias es suficiente para
destruir la similitud o <dgavu>>de la impresian general producida por las semejanzas en

el usuario informado.

CAPTULO IV. PROBLEMAS RELATIVOS AL «DISENO TRANSVERSAL»

Conviene, ahora, retomar el tema pendiente de <«disefd transversal>» SegUn venimos
exponiendo, la apreciacicn del caré&ter singular depende de la comparacicn de la
impresicn general provocada en el usuario informado por los disefbs confrontados, y la
determinaci& del usuario informado requiere la calificacidn del sector industrial de los
productos a los que se aplicaran los disefs. El problema radica en que, cuando se
enfrenten disefds de distintos sectores, ¢A quésector recurrimos? ¢Al sector del disefd
anterior o al del posterior o simplemente al ptblico general? El usuario informado podra
referirse al mismo grupo de personas, si estamos, por ejemplo, en ambos casos ante

productos de consumo masivo, pero no siempre es as T

Hay ideas doctrinales®! que plantean la dificultad de deslindar el usuario informado en
los casos de <«disefd transversal>;y puesto que al usuario informado se le exige un nivel
especial de conocimiento de los disefbs de un determinado sector, y aqué puede no
poseer suficiente conocimiento de todos los sectores involucrados. Segtn dicha | mea de
doctrina, se podrarebajar el requisito del grado de informacién especial exigido para
limitarlo a un nivel medio, es decir, a tendencias generales; por otro lado, si el usuario
definido en estos casos no es adecuado, la doctrina plantea la posibilidad de recurrir a

ideas periciales de los comerciantes o diseradores.

En el &nbito de pré&tica jurisprudencial, una noticia “buena” es que, pese a que es f&il
de imaginar casos de tal dilema, son en realidad escasos. Ello ser & por dos razones: en

primer lugar, la mayor & de los tipos de disefds son, por su propia naturaleza, Cnicamente

8 Asuntos T—153/98, T-74/18 y T-193/20.
81 PERAL CERDA, D, op. cit., p&ys. 336-338.
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aplicables a sectores concretos; en segundo lugar, los denunciantes u oponentes son
usualmente competidores del solicitante, porque ostentan un interé& fuerte en su

declaracicn de nulidad.

Un caso interesante se refiere a la STS 160/2014, de 30 de abril de 2014, en la cual se
enfrentan varios disefds, unos de caramelo de palo gigante y otros de contenedor con

forma de caramelo de palo gigante. EI TS afirma lo siguiente (los subrayados son m bs):

“...el usuario informado, a efectos de valorar la concurrencia del requisito de
singularidad del disef, estavinculado al sector industrial de que se trate, puesto que la
experiencia personal o el amplio conocimiento de los disefbs existentes en la categor B
de productos en cuesticdn que caracterizan a un usuario como “informado™ van
necesariamente referidos a un determinado sector industrial. Por tal razd&, a efectos de

valorar la sinqgularidad, disefps formalmente parecidos causaran una impresicn general

distinta si se aplican a productos de sectores industriales diferentes por cuanto que los

usuarios informados, a efectos de uno vy otro producto, serén diferentes. Al contrario, los

diserbs que se aplican a productos de un mismo sector industrial, aunque presenten

algunas diferencias, pueden producir una misma impresicn general pues los usuarios

informados de referencia son los mismos...

6.- En el caso objeto del recurso, a efectos de decidir sobre la accin de nulidad
ejercitada en la reconvencid, los productos a los que se han aplicado los disefps (uno,
el producto que es considerado como anterioridad, otro, el producto para el que se ha
registrado el modelo) pertenecen a un mismo sector industrial, puesto que la anterioridad

es un caramelo de palo, y el modelo registrado, un contenedor para caramelos de palo.

En el reqgistro del disefd solo consta que el mismo se registra para ser incorporado a un

contenedor, sin m&s precisiones. Pero la naturaleza del producto al que se incorpora el

diserd registrado, y el sector industrial al que corresponde, no solo resultan de la

indicacicn gue se haga en la solicitud de reqgistro, sino que pueden deducirse del disefd

en s imismo, en cuanto muestre con claridad la naturaleza del producto, su finalidad o

su funcidn. En este caso, el propio contenido de una de las perspectivas del modelo
registrado, en la que se ven los caramelos de palo, adecuadamente colocados, que el
contenedor tiene en su interior, muestra con claridad que estaba destinado a almacenar

ese tipo de caramelos.
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Ciertamente, se trata de productos distintos, como alega la recurrente. Pero no es menos
cierto que corresponden al mismo sector industrial, hasta el punto de que uno esta
destinado a ser contenedor o envase del otro, en una presentacicn que se oferta al

destinatario final, por lo que el usuario informado a tomar en consideracia es el mismo. ”

Tal como se dice en el citado texto, el TS sostiene que los disefds enfrentados pertenecen
al mismo sector industrial a efectos de valorar la singularidad, porque uno sirve para

envasar otro, y tal hecho se deduce de la naturaleza y de una de las perspectivas del disefp.

Sin embargo, no comparto esta opinid: la naturaleza de un contenedor significa que es
un envase, y su funcidn es envasar cosas, pero &stas pueden ser cualquiera en teor &,
m&ime no estalimitada la dimensicn externa del disefo. Otra cosa es que, en el supuesto
concreto, la actividad empresarial principal del titular de los disefbs denunciados,

FIESTA, era fabricar y proveer caramelos.®?

Por otro lado, si se acuerda del Asunto T-9/15, que trata sobre el disef aplicable a latas
de bebida, el usuario informado en dicho caso se define como el profesional que embotella
la bebida con esas latas y no el consumidor final de la bebida, es decir, existe discrepancia
interpretativa entre el TS y el TJ en este tipo de supuestos (aunque la resolucién del
primero tuvo lugar con anterioridad a la del segundo). En mi opinién, una de las razones
que explican la discrepancia serapor las diferencias circunstanciales de los dos casos. En
el Asunto T-9/15 el titular del disef controvertido se especializa en fabricar y provisionar
latas de bebida, y sus clientes son los fabricantes de bebida, mientras en la STS de 30 de
abril de 2014 el titular del disefd del contenedor es, al mismo tiempo, fabricante de
caramelos y golosinas cuyo usuario informado s ierdn los consumidores finales de dulces.
Como sabemos, el titular de un disefd no necesariamente es el fabricante que aplica el

disefo, porque el disefd industrial es susceptible de ser objeto de licencias.

Visto este caso, se puede llegar a la conclusicn de que, los titulares, as¥Tcomo los
licenciatarios de un disefd, nacional o comunitario, también deber&n quedarse excluidos
del concepto de usuario informado, puesto que forman los c ¥culos especializados del
sector en su cualidad de disefadores o expertos en disefd, aunque no fueran fabricantes

ni vendedores de los productos a los que se aplica dicho disefo. Por lo tanto, me parece

82 No conviene entrarse en ello, pero en casos como este podr & pensarse en la aplicacicn complementaria
del Derecho contra la competencia desleal.
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que la definicid de usuario informado dada en la STS 160/2014 no carece de fundamento
en este punto.

Otra cosa es que el hecho de que el disef controvertido carezca de novedad con respecto
al otro anterior por sdo presentar diferencias en pequefds detalles ya de por s Timpide
conceder la proteccicn al posterior, tema que, sin embargo, se encuentra fuera del presente

trabajo y no conviene ser abordado aqu I

Por dtimo, quiz& podr Bmos orientarnos para resolver el problema siguiendo las
interpretaciones dadas en los Asuntos Acumulados C-361/15 P y C-405/15 P. En concreto,
en los apartados 126 a 134 el TJ sostiene que no es necesario que el usuario informado
determinado en un caso concreto conozca el disef anterior para valorar la singularidad
del disefo posterior. Si aplicamos esta tesis en supuestos de <«disefd transversal>; a
efectos de determinar el usuario informado -siempre que el disefd posterior haya
superado el examen de novedad previamente- el usuario informado se determinara

atendiendo al sector del disefo posterior, puesto que no es necesario que el usuario

informado conozca el diseid anterior.

CONCLUSIONES

Hemos analizado la definicicn de usuario informado, las fases de su concrecidn y su
funcidn -determinacién de la impresién general- seg(n la doctrina jurisprudencial. Hay
que decir que, tras m& de veinte afds de su aplicacicn pr&tica, todav B no cabe hablar
de un concepto consolidado de usuario informado. Hasta el d & de hoy, no faltan opiniones
contradictorias entre distintos or menes jurisprudenciales, y, de vez en cuando, las
doctrinas se muestran atra flas por una interpretacicn asimilable, bien al piblico general,
o0 bien al experto. La situacién se habra&debido, adem&s a la casu ®tica del propio concepto.
Por un lado, a que la materia de disefo industrial abarca una amalgama de sectores
industriales bastante diferenciados y, por otro, a que hasta el primer pronunciamiento del
TJ las autoridades y &ganos jurisprudenciales de los Estados miembros hab &n venido

interpretandolo a su propia discrecionalidad.

La figura que se encaja mejor en la definicicn de usuario informado segin la
jurisprudencia del TJUE sergen mi opinin, el profesional que emplea habitualmente los
productos incorporados del disefo controvertido en sus actividades empresariales o

profesionales, porque suele ostentar un interé fuerte en mejorar su perfil competitivo y,
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por lo tanto, presta un grado de atencin relativamente elevado a las cualidades de los
productos que usa, incluyendo el disefd. En cambio, el comportamiento de los
consumidores finales var B dr&ticamente segUn el sector, porque adquieren todo tipo de
productos, pero su atencicn es limitada. Cuando son aficionados a determinados
productos, su nivel de conocimiento se asimilar&al de los profesionales; pero en otros
casos, bien no prestan tanta atencicn a la apariencia de los productos, o bien no tienen

poder de seleccin, e incluso compran productos por mero impulso.

Por dtimo, quisiera plantear algunos aspectos sustanciales para conformar el concepto de
usuario informado que deber &n ser clarificados en el futuro para un manejo &timo de
dicha figura y del mejor cumplimiento de su funcicn en el juicio de la singularidad del

disero:

12 Definicicn del concepto de «c¢ rfculos especializados del sector>>y aclaracicn de los
grupos de personas que forman parte de ellos y, por lo tanto, deben ser excluidos de la
definicicn de usuario informado. Conforme al estudio del presente trabajo, estarén
implicados en los ¢ Fculos especializados del sector los siguientes grupos: el experto en
disers en sentido estricto; el titular de disefds, que puede ser experto en disefds o el
empresario que contrata al disefador; el licenciatario de disefbs, que ser&el fabricante de
los productos a los que se aplica el disefo como regla general y; por Utimo, el
comerciante de los productos que incorporan el disef, que ha suscitado m& dudas en la

pr&tica;

22 En la comparacicn de la impresién general, es deseable procurar una interpretacién
m& sistemdica. Para ello es preciso realizar una reflexicn sobre las experiencias prétticas
acumuladas y revisar las discordancias jurisprudenciales sobre los distintos extremos. En
particular, en el tratamiento de las caracter Bticas comunes de los disefbs aplicables a
productos del mismo sector, son cuestionables las reglas que pretenden descartar
automaicamente determinadas semejanzas sin observar las circunstancias concretas de
cada caso y, como se ha expuesto en el correspondiente ep grafe, seram& apropiado

tenerlas en cuenta en la apreciacién del grado de libertad de autor.

32*En cuanto al alcance de los efectos de proteccicn de un disefd en lo relativo al sector
aplicable, si bien es m& razonable fijarlo en todos los sectores como regla general,
convendradeterminar la concrecién del usuario informado en los supuestos de <disefbs

transversales>; puesto que presentan problemas de clasificacicn del sector si se sigue
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aplicando la tesis de las cuatro fases para valorar la singularidad. Para ello sera
imprescindible definir el concepto de <«disef transversal>» y establecer pautas para
determinar el sector industrial a efectos de apreciar el car&ter singular o, como solucicn

alternativa, recurrir al <pUblico general>asimilable al consumidor medio en materia de
marcas.
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