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Introduccion

En el sistema de la Unién Europea, la normativa reguladora del disefio industrial se en-
cuentra recogida en el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001,
sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante, Reglamento 6/2002 o RDMC),
cuyo articulo 3, letra a), tras la ltima reforma operada por la Resolucion legislativa del
Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Par-
lamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.c 6/2002 del
Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) n.°
2246/2002 de la Comision (en adelante, la Resolucion legislativa sobre la propuesta de Re-
glamento), define el «disefio» —en el ambito de la Union Europea tradicionalmente deno-
minado «dibujo o modelo comunitario», si bien ha sido sustituido por el término «disefio
de la Unién Europea»— como «la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto
que se derive de las caracteristicas, en particular lineas, contornos, colores, formas, texturas
y/o materiales, del producto en si o de su decoracion, incluidos el movimiento, la transicion
o cualquier otra forma de animacién de esas caracteristicas».

De este precepto resulta que lo que se protege a través del disefio industrial es la apariencia
del producto o de una parte de este, siempre que dicha apariencia retina los dos requisi-
tos acumulativos de proteccion previstos en los articulos 4 y siguientes del Reglamento
6/2002, a saber; la «<novedad» y el «caracter singular».

Muy en corto, la «<novedad» implica que ningtin otro disefio idéntico debe haber sido
divulgado con anterioridad a la fecha de presentacion o prioridad del disefio registrado,
mientras que el «caracter singular» implica que, ademas, el disefio debe producir en el
usuario informado una impresion general distinta a la producida por cualquier otro dise-
fio divulgado con anterioridad.

En Latinoamérica, a diferencia de la Unién Europea, no hay normas o legislaciones comu-
nes; cada jurisdiccion cuenta con sus propias leyes. Sin embargo, las normas y requisitos
legales que definen como presentar y proteger un disefio en Propiedad Intelectual se basan
en los principios enmarcados dentro de los Convenios y Tratados Internacionales sobre la
materia y, al igual que en la Unién Europea, generalmente abarcan los siguientes aspectos:
originalidad y novedad.

La originalidad implica que para que un diseflo sea protegido, debe ser original y distintivo,
es decir, no puede ser una copia ni una simple variacién de otro disefio; y, por su lado, para
que exista novedad el disefio no debe haber sido divulgado al ptiblico antes de la solicitud.
Esto garantiza que el disefio sea innovador y no se haya utilizado previamente en el mercado.
Desde hace tiempo se ha venido aceptando, en el marco de la Unién Europea, que tanto
las restricciones técnicas como las legales dan lugar a la estandarizacién de determinadas
caracteristicas de manera que devienen comunes a ciertas categorias de productos. En
consecuencia, si el grado de libertad del autor a la hora de disefiar el producto es limitado
por causas legales o técnicas, bastardn pequefias diferencias entre el resto de las caracte-
risticas que integran los disefios comparados para entender que la impresion general es
distinta en el usuario informado; por el contrario, en escenarios donde el grado de liber-
tad del autor es amplio, esas pequeiias diferencias no seran suficientes para producir una
impresion general distinta.
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Este debate comparativo suele darse en el marco de la valoracion del caracter singular
de un diseiio, es decir; cuando se compara un disefio anterior con un disefio posterior
registrado del que se cuestiona el cumplimiento de este requisito porque parte de sus ca-
racteristicas coinciden en ambos disefios, siendo que todas o algunas de las coincidentes
estan estandarizadas y, por tanto, han devenido comunes a ciertas categorias de productos.
En el caso de Latinoamérica, la limitante al grado de libertad del autor que supone esta
estandarizacion de caracteristicas por restricciones técnicas o legales no ha sido suficien-
temente desarrollada para establecer una tendencia en las decisiones de los Tribunales
sobre el grado de diferencia aceptado entre disefios. Sin embargo, es claro que las leyes y
la jurisprudencia en disefo industrial si que regulan el grado de libertad del autor, impo-
niendo estas limitaciones legales y técnicas.

Los disefios deben cumplir unas normas técnicas y de funcionalidad que son comunes a
los disenos de un mismo tipo, restringiendo asi la libertad creativa. En general, los dise-
flos que Gnicamente tienen una funcién técnica no pueden ser protegidos como disefios
industriales y, por ende, distintos Tribunales en Latinoamérica han determinado que la
originalidad y la novedad de un disefio deben evaluarse considerando esta restriccion.

Si bien un disefio debe cumplir con normas técnicas y de funcionalidad, puede ser consi-
derado original y ser objeto de proteccidn si tiene caracteristicas estéticas distintivas. En
casos de conflicto, para poder definir esa distintividad estética del disefio a protegerse,
debe considerarse primeramente la impresion general que produce ese disefio en el ptbli-
co consumidor frente a otros ya existentes de su tipo.

No obstante, el proposito de este estudio no es detenerse en qué ocurre cuando debemos
comparar disefios que reunen caracteristicas comunes por imposiciones estatutarias o téc-
nicas, sino ir més alld y preguntarnos si pueden existir otras restricciones que den lugar a
la estandarizacion y, en caso positivo, examinar como se pueden identificar tales caracte-
risticas y como inciden en la valoracion de la impresion general del disefio en los procesos
de invalidacién e infraccion de los disefios. Para poder responder a estas cuestiones se
partira de un hecho especifico, posteriormente se examinara el marco legal aplicable y,
finalmente, se ird mas alla de los supuestos generalmente aceptados.

El tratamiento de las caracteristicas estandarizadas en el
sistema de la Union Europea frente a Latinoamérica

El hecho: la mayor atencion a los aspectos inusuales de los disefios

Como punto de partida debe aceptarse el hecho de que, como norma general, las personas
suelen prestar una mayor atencién a las caracteristicas novedosas o inusuales de los dise-
flos que a las que son comunes a todos ellos. Es decir, si las personas no ven diferencias sig-
nificativas entre los disefios, no hay innovacién; para que pueda existir eleccién por parte
de los consumidores, es precisa la diferenciacion formal entre unos productos y otros.
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El publico busca la innovacién en los disefios de los productos que adquiere, por lo que el
objetivo de los diseniadores es, precisamente, sorprender con lo diferente, es decir, ser la
sorpresa. La proteccidn de esa innovacion es, ciertamente, la esencia o el fin ultimo de la
normativa comunitaria del disefio industrial.

Asi, la necesidad de generar formas innovadoras y la proteccién que el sistema ofrece a los
creativos en este ambito es coherente con las expectativas del mercado y también con las
de los propios disenadores.

El marco normativo

Explicado el hecho, el siguiente paso consiste en examinar el marco normativo en el que
se inserta el requisito del caracter singular del dibujo o modelo comunitario. Como se ha
adelantado en lineas anteriores, en el ambito de la Unién Europea este requisito se con-
templa en el articulo 6 del Reglamento 6/2002, que, en su redaccién vigente, mantenida en
la dltima reforma, establece lo siguiente:

1. Se considerara que un dibujo o modelo posee caracter singular cuando la impresion ge-
neral que produzca en los usuarios informados difiera de la impresion general producida
por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho publico:

a) si se trata de un dibujo o0 modelo comunitario no registrado, antes del dia en que el di-
bujo o modelo cuya proteccion se solicita haya sido hecho publico por primera vez;

b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del dia de presentacién
de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad.

2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no caracter singular, se tendra en cuenta
el grado de libertad del autor al desarrollarlo.

De este precepto se derivan tres cuestiones a tener en consideracion: (a) debe atenderse a
la impresion general de los disefios comparados; (b) la comparacion debe realizarse desde
la perspectiva del usuario informado; y (c) ha de tenerse en cuenta el grado de libertad del
autor a la hora desarrollar el disefo.

En este contexto, estd claro que cuando un disefiador viene obligado a cumplir con unas
determinadas restricciones legales o técnicas, ciertas caracteristicas del disefio se vuelven
obligatorias, por lo que carece de libertad alguna para disefiar sobre las mismas. A modo
de ejemplo, en la Union Europea las clavijas de los cargadores deben tener una forma con-
creta debido a exigencias estatutarias, de manera que los disefiadores no tienen margen de
libertad creativa con relacion a dicho elemento.

Es por ello por lo que, con respecto al elemento del caracter singular, en situaciones como
la descrita deberia otorgarse una menor importancia a las caracteristicas que estdn estan-
darizadas, de forma que las pequenas diferencias generaran una impresion general distin-
ta en el usuario informado.
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Sobre esta ultima cuestién se pronuncié Otero Lastres (2017), quien considera, acerta-
damente, que a la hora de determinar la impresion general lo que debe buscarse es la
impresion o sensacion que el disefio genera en el animo del usuario informado. Ademis,
para este autor lo relevante no es la impresiéon que uno o varios elementos del disefio pro-
ducen por separado, sino que la que sirve de referencia es la que resulta de la visién global
o general del disefio.

Por otra parte, y por lo que se refiere al grado de libertad del autor, sefiala Marco Alcald
(2012) que el nivel de diferenciacion exigido para apreciar la singularidad del disefio de-
penderd del sector de actividad en el que el disefio vaya a ser utilizado: si el sector admite
una gran diversidad de formas y apariencias de los productos, las caracteristicas de los
nuevos disenos deberan ser mds novedosas para producir una impresion general distinta
debido a que los autores cuentan con un alto grado de libertad creativa; por el contrario,
si se trata de un sector sometido a una fuerte normalizacion, el grado de libertad del autor
disminuira correlativamente y, por lo tanto, diferencias insignificantes pueden sin embar-
go dar lugar a una impresion general distinta.

Para el caso de Latinoamérica, no podemos hablar de un marco normativo en comun. Sin
embargo, la jurisprudencia sobre disefios industriales generalmente compara el caracter
singular del disefio con el estado del arte y de la técnica. Aunque cada pais puede tener cri-
terios especificos, el objetivo comiin es garantizar que esos disefios realmente representen
una creacion original y nueva en el mercado.

De ahi concluimos que los aspectos mas relevantes a tomar en cuenta por las autoridades
para la proteccion de los disefos industriales en América Latina son:

» Novedad.
» Originalidad/singularidad.

Enlo que respecta a la singularidad, la jurisprudencia de América Latina sugiere que se debe
evaluar el grado de libertad del autor para determinar si el disefio presenta una novedad
significativa. Sin embargo, no existen parametros claramente definidos para esta evaluacion,
ni se puede afirmar que haya una tendencia general similar a la de la Unién Europea.

A modo de ejemplo, en los paises de la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia se ha
referido reiteradamente al tema y recalca que la caracteristica principal del disefio in-
dustrial es «conceder a un producto una caracteristica externa especial y diferente a las ya
existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la funcién técnica», y a su
vez se centra en que en el disefio industrial se debe observar el aporte arbitrario y tinico
del autor frente a la funcién o el aporte técnico, esto lo seiiala el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (TJCA) en su Interpretacién Judicial 182-IP-2022, del 11 de julio de
2023 (apartado 4.5).

En México, la Ley de Propiedad Industrial regula los disefios industriales, enfocandose en su
novedad y distintividad en relacion con el estado del arte. Cuando las limitaciones técnicas
restringen la libertad del creador, la jurisprudencia se centra en la originalidad estética del
disefio. En tales casos, el disefio debe mostrar una diferencia en «grado significativo» frente

Cuaderno 257 | Centro de Estudios en Disefio y Comunicacion (2025/2026). pp 109-121 ISSN 1668-0227 113



1. Sempere y A. Arroyave Comparacion del tratamiento de caracteristicas (...)

a los existentes para ser considerado original. La simple variacion de elementos comunes no
es suficiente; se requiere una distincion significativa para obtener proteccion legal.
Recientemente, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, resolvié que de
acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, debe considerarse como «grado significa-
tivo» la impresion general que el disefio industrial produce en un experto en la materia
y que difiera de la impresion general producida por otro que se haya hecho ptblico con
anterioridad, considerando «el grado de libertad del disefiador para la creacion del disefio
industrial», segin la decision del TFJA Sala Especializada en Propiedad Intelectual de 10
de mayo de 2024, en el expediente 1689/22-EPI-01-5 (p. 18, pp. 2).

En el caso de Centroamérica, no hay una tendencia a que el grado de libertad del disefia-
dor sea tomado en cuenta a la hora de evaluar el grado de «originalidad».

En el caso de Costa Rica, los disefios deben ser novedosos y originales. Reglamentariamente
se ha dispuesto que «un dibujo o modelo industrial es nuevo cuando no se haya ha divulgado
publicamente [...] y es original en tanto su aspecto exterior se derive de un esfuerzo creativo
individual del creador y no implique un nuevo cambio de forma o colorido de disefios ya cono-
cidos»; y jurisprudencialmente se ha definido que «el fin de los disefios industriales es singu-
larizar y distinguir la apariencia externa y estructural del producto para hacerlo mds atractivo
al publico» tal y como se establece en el voto 0373-2019 de la Sala Primera del Tribunal
Registral Administrativo (TRA), en el expediente 2019-0217-TRA-PL

Partiendo de estas definiciones y de las decisiones recientes, es claro que los Tribunales
costarricenses han establecido que las limitaciones técnicas y funcionales no deben im-
pedir la protecciéon de un diseno, siempre que se cumplan con los requisitos de novedad
y originalidad. Sin embargo, no hay una pronunciacién expresa de si estas limitaciones
aplicadas de forma estandarizada y que afectan la libertada creativa del autor influyen en
el criterio de los examinadores.

Mas alla de las restricciones técnicas y legales: las tendencias
de moda y las expectativas del mercado

Como se ha adelantado, los érganos jurisdiccionales de la Unién Europea han venido
admitiendo que las restricciones técnicas y legales llevan a una estandarizacién de los
elementos sobre los que recaen tales restricciones, los cuales pasan a ser comunes a todos
los productos de una determinada categoria. En concreto, fue la STG de 18 de marzo de
2010, Grupo Promer Mon Graphic v. OAMI/PepsiCo, la que arrojo luz sobre este asunto
al interpretar 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 caracteristicas
impuestas por la funcion técnica del producto, o de un elemento del producto,
o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos
llevan a una normalizacion de determinadas caracteristicas que entonces pasan a
ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate.
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De esta doctrina jurisprudencial se deriva que cuanto mayor restringida esté la libertad
creativa del autor para la creacion del disefio, mas bastaran las pequefias diferencias entre
los disefios controvertidos para producir una impresién general distinta en el usuario in-
formado (Francis Lefebvre, 2016).

Un ejemplo de restricciones a la libertad creativa por razones legales la encontramos en la
reciente Resolucion legislativa del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los envases y
residuos de envases, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2019/1020 y la Directiva
(UE) 2019/904, y se deroga la Directiva 94/62/CE. En este sentido, su articulo 10, dedi-
cado a la reduccién al minimo de los envases, impone a los fabricantes e importadores la
obligacion de garantizar que, a partir del 1 de enero de 2030, los envases que se introduz-
can en el mercado se disefien de una manera tal que se reduzca su volumen y su peso al
minimo necesario para garantizar su funcionalidad, teniendo en consideracion la forma y
el material del que esta hecho el envase.

Esta norma, que se encuentra ain en fase de negociaciones, provocara que los disefiadores
se vean obligados a respetar unas condiciones legalmente establecidas a la hora de disenar
los envases de los productos con el objeto de reducir al maximo posible los materiales em-
pleados para su produccién. No cabe duda de que, de aprobarse finalmente esta norma, el
grado de libertad de los autores en el sector de los envases se vera enormemente reducido,
lo que incidira en la impresién general de los productos de su categoria y, por lo tanto, re-
percutira en los procedimientos de invalidacién y de infraccidn de los dibujos o modelos
en todo el territorio de la Unién Europea.

Similar es el caso de Colombia, donde la Ley de Responsabilidad Ambiental en Colombia
(Ley 1333 de 2009) requiere que las empresas sigan normas de sostenibilidad. Esto ha
impactado el disefio de empaques y productos, fomentando el uso de materiales recicla-
bles y limitando el uso de plésticos, lo que ha resultado en una mayor uniformidad en los
disefos en ciertos sectores.

Cabe entonces preguntarse si, mas alld de los casos generalmente aceptados, existen otros
posibles motivos o circunstancias que produzcan la estandarizacion de determinadas carac-
teristicas en los disefios industriales. Son especialmente relevantes en este ambito las cues-
tiones relativas a las tendencias de moda —que, como norma general, son temporales o pa-
sajeras— y a las denominadas expectativas de mercado o «deep-rooted market requirement.
Las referidas expectativas de mercado tienen lugar cuando un producto debe tener una
forma especifica para poder ser vendido, no porque asi lo imponga alguna norma o razén
técnica, sino porque esta asentado en la conciencia popular de manera tal que una desvia-
cién de dicha expectativa podria perjudicar la comercializacién del producto. Ejemplo de
ello lo encontramos en las mesas de escritorio, donde si bien no existen razones técnicas
ni reglamentarias que obliguen a que el tablero sea rectangular, lo cierto es que la gran ma-
yoria de las mesas de escritorio —por no decir incluso la totalidad- tienen un tablero rec-
tangular precisamente porque es lo que el consumidor espera de una mesa de su categoria.
Otro ejemplo se observa en los disenadores de moda de América Central, como en Costa
Rica, Nicaragua y Panamd, donde los climas calidos predominan durante todo el afio. Esta
situacion genera una expectativa de mercado que exige prendas frescas y ligeras, lo que
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limita la creatividad de los disenadores, aunque no existen restricciones estrictas sobre el
estilo que deben seguir.

En principio, se tiende a pensar que estas circunstancias -las tendencias de moda y las
expectativas de mercado- actan como un limite a la libertad creativa del disefiador. Sin
embargo, la jurisprudencia de la Unién Europea parece seguir un camino diferente, al
menos por lo que se refiere a las tendencias de moda, y, en este sentido, se considera que
tales circunstancias no suponen un limite o restriccion a la libertad creativa del disefiador,
por lo que a la hora de realizar la comparacion entre los disefios en liza se debe tener en
cuenta la totalidad de las caracteristicas presentes en ambos disefios.

Asi, en la STG de 22 de junio de 2010, Shenzhen Taiden Industrial v. OAMI/Bosch Secu-
rity Systems, el Tribunal General aclar6 que la determinacion de si un dibujo o modelo si-
gue o no una tendencia carece de pertinencia en el marco del examen del caracter singular,
el cual consiste en comprobar si la impresion general que el disefio produce en el usuario
informado se diferencia de la impresién general producida por cada uno de los disefios
hechos publicos con anterioridad, al margen de consideraciones estéticas o comerciales.
En el mismo sentido se pronunci6 la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unién Europea (en adelante, EUIPO) en su Decision de 6 de marzo de
2020, Prosperlast 1 v. Inter IKEA Systems, donde concluyé que las preferencias de los
consumidores respecto de una forma determinada no pueden considerarse un factor que
limite la libertad creativa del disefiador, sino que las tendencias generales inicamente pue-
den influenciar el éxito comercial del producto al que se incorpora el dibujo o modelo.
También el Tribunal de Marca de la Unién Europea en Espaiia se ha hecho eco de esta doc-
trina y, a modo de ejemplo, la Audiencia Provincial de Alicante, en su Sentencia 97/2924,
de 16 de febrero de 2024, Viccarbe Habitat v. P. De La Oliva, ha expresado que no es
admisible invocar una tendencia general en el mercado como un limite a la libertad del
disefiador, pues es precisamente su libertad la que le permite descubrir formas o tenden-
cias nuevas, o incluso innovar en el marco de una tendencia que ya existe en el mercado.
En definitiva, de la jurisprudencia citada hasta el momento se desprende que en el ambito
de la Unién Europea las tendencias generales no constituyen un limite a la libertad crea-
tiva del autor y, por lo tanto, las caracteristicas incluidas en el disefio por dicho motivo
deben tenerse en consideracion a la hora de realizar la comparacién entre los disefios.

De hecho, deberia considerarse que esta es la inica interpretacion admisible, pues la propia
existencia de una «innovacién disruptiva» pone de manifiesto que incluso en tales supuestos
el disefiador tiene libertad para disefiar de forma distinta -se trataria, desde luego, de una
opcidn arriesgada, pero al fin y al cabo seria una opcién que elimina la obligacién de tener
que hacer las cosas de una determinada manera siempre-. Ahora bien, lo anterior no signifi-
ca que la saturacién en el mercado de las caracteristicas comunes no influya en la perspectiva
del usuario informado, puesto que, de hecho, influye y, por lo tanto, deberia otorgarse una
importancia menor a tales caracteristicas a la hora de evaluar la impresion general.
Dejando a un lado las tendencias de moda, deben efectuarse algunos comentarios respec-
to de los elementos comunes derivados de las restricciones técnicas o legales, asi como de
las expectativas de mercado, incluso aunque estas tltimas no limiten la libertad del autor.
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En este sentido, de la Decision de la Divisiéon de Anulacion de la EUIPO de 24 de mayo
de 2018, B 4 LIVING vs. CALLIGARIS, se desprende que, pese a que el autor es libre para
disefiar de una manera distinta, lo cierto es que los elementos incorporados en el disefio
por razones de expectativas de mercado no llamaran la atencion del usuario informado,
quien, por el contrario, prestara una mayor atencion a los elementos singulares del diserio,
llevando a una impresién general distinta. Este criterio tiene mucho sentido si se tiene
presente el hecho sobre el que se basa el presente estudio: los usuarios —debido a que estan
informados- prestaran menor atencion a los elementos comunes.

Asiy con todo, no es tanto una cuestion de que la libertad del autor este técnica o esta-
tutariamente limitada, sino mds bien de que una circunstancia de mercado, como puede
ser la saturacion de una/s determinada/s caracteristica/s, hace que la atencion del usuario
decaiga sobre dicha/s caracteristica/s. Y este hecho no puede ser ignorado en el test del
caracter singular de un disefio, como tampoco deberia ser ignorado en el marco de un
proceso de infraccion donde es necesario dibujar el dambito de proteccion de un disefio
que integra dichas caracteristicas estandarizadas, sea por la razén que sea.

En América Latina, la jurisprudencia ha explorado en algunos casos como las restriccio-
nes a la libertad creativa afectan la originalidad de los disefios industriales, citando doctri-
na de la Unién Europea y documentos emitidos por la Secretaria del Comité Permanente
de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, tal y como lo ha sefialado el Tribunal de Jus-
ticia de la Comunidad Andina (TJCA) en su Interpretacion Judicial 182-1P-2022, de 11 de
julio de 2023 (apartado 1.9).

Sin embargo, no se observa una tendencia clara. En nuestra opinion, es fundamental con-
siderar que cuando la creatividad se ve restringida por factores técnicos, pequefias va-
riaciones pueden ser suficientes para que un disefio se perciba como distintivo, siempre
que se ofrezca una impresion visual clara al usuario informado. En entornos con menos
limitaciones, las diferencias deben ser mas significativas.

Medios de prueba

Para finalizar este estudio, considero relevante hacer una breve referencia a los medios de
prueba que pueden emplearse, tanto en los procedimientos de invalidacion como en los de
infraccion, con el objeto de probar que determinadas caracteristicas de un disefio han deve-
nido comunes como resultado de su estandarizacion. Pues bien, aunque el medio de prueba
idoneo dependerd de cada caso concreto, se pueden hacer unas observaciones generales.
La primera cuestion es la relativa a los conocidos como hechos notorios, los cuales, bajo
nuestro punto de vista, pueden apreciarse de oficio y no necesitan ser probados. A modo
de ejemplo, es un hecho notorio que la mayoria de las mesas de escritorio son rectangula-
res, hecho que es —o puede ser- conocido por cualquier persona y, por lo tanto, no precisa
de prueba en este sentido.
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Este es el criterio que parece seguir el Tribunal General cuando en su Sentencia de 22 de
junio de 2004, Claude Ruiz-Picasso y otros v. OAM]I, estableci6 que nada obsta a que en un
procedimiento se tomen en consideracién, ademas de los hechos alegados por las partes,
aquellos otros que sean notorios, esto es, hechos que cualquier persona puede conocer o
que pueden averiguarse a través de fuentes generalmente accesibles.

Por otra parte, es de destacar que las opiniones de expertos suelen emplearse, por lo ge-
neral, para probar aspectos mds técnicos y no tanto como medio de prueba de las carac-
teristicas estandarizadas del disefio. Por lo tanto, y siguiendo el criterio establecido por la
Tercera Sala de Recurso de la EUIPO en su ya referida Decision de 6 de marzo de 2020,
Prosperlast 1 v. Inter IKEA Systems, los medios de prueba apropiados para este fin son, en-
tre otros, los estudios de mercado, los catalogos o incluso las declaraciones de asociaciones
de fabricantes o consumidores.

En el contexto de Latinoamérica, se utilizarian los mismos medios de prueba establecidos
por las leyes especificas y los Cédigos Procesales de cada pais. Generalmente, se aceptan
pruebas documentales, fotografias, catalogos, declaraciones de consumidores o fabrican-
tes, asi como opiniones de expertos.

No obstante, creemos que, como medio de prueba para las caracteristicas estandarizadas
del diseno, las opiniones de expertos deberian tener un peso determinante. Esto se debe a
que los examinadores y jueces no siempre poseen el conocimiento técnico necesario para
evaluar estas caracteristicas y, por ende, medir adecuadamente el aporte creativo.

Conclusiones

Tanto la normativa de la Union Europea reguladora del disefio industrial —en el ambito
comunitario denominado dibujo o modelo-, contenida en el Reglamento (CE) 6/2002 del
Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, como las
legislaciones y jurisprudencia de América Latina sobre diseios industriales, exigen para
su proteccion la concurrencia de dos requisitos acumulativos: la novedad y el caracter
singular —u originalidad, en su caso-.

Como se ha podido comprobar, el requisito del cardcter singular resulta especialmente
relevante en aquellos supuestos en los que, por haberse estandarizado, determinadas ca-
racteristicas devienen comunes a ciertas categorias de productos y, debido a que el autor
carece de libertad creativa para disefiar sobre tales caracteristicas, su importancia en la
evaluacion de la impresion general debe ser inferior.

En este sentido, se ha venido aceptando, al menos en el ambito de la Unién Europea, que
algunas de las circunstancias que producen la estandarizacion de las caracteristicas son
aquellas restricciones que vienen impuestas por una norma o incluso las derivadas de
cuestiones técnicas. Sin embargo, se plantea el debate en torno a si otras circunstancias
tales como las tendencias de moda o las expectativas del mercado pueden igualmente con-
siderarse restrictivas de la libertad creativa del autor. Pues bien, aunque no es una cuestiéon
clara, de la jurisprudencia de la Union se desprende que tales circunstancias no limitan el
grado de libertad del autor.
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En América Latina, aiin no se ha establecido una tendencia clara respecto a estas circuns-
tancias. Sin embargo, creemos que tanto la mencién de los elementos comunes de los
disefios y de la libertad creativa del autor en algunas decisiones, asi como la influencia que
ejercen por las resoluciones internacionales en estas jurisdicciones, son indicios de que
esta podria convertirse en la tendencia decisoria.

Sin embargo, y dejando a un lado las tendencias de moda, los érganos de la Unién Eu-
ropea consideran que, pese a que el autor es libre para disefar de una manera distinta,
lo cierto es que los elementos incorporados en el disefio por razones de expectativas de
mercado no llamarén la atencién del usuario informado, quien, por el contrario, prestard
una mayor atencion a los demas elementos singulares del disefo, llevando a una impre-
sién general distinta.

Finalmente, en los procedimientos de invalidacion y de infraccién de los disefios, con el
objeto de probar que determinadas caracteristicas se han estandarizado y, por lo tanto, han
devenido comunes, pueden utilizarse diversos medios de prueba como son los estudios
de mercado, los catalogos o las declaraciones de asociaciones de fabricantes o consumido-
res. Por su parte, los hechos notorios, precisamente por ser generalmente conocidos, no
precisan de prueba y pueden ser apreciados de oficio por el 6rgano juzgador en cuestion.
En definitiva, se puede concluir que las caracteristicas que, por estar estandarizadas, han
devenido comunes no llamaran la atencion del usuario informado, quien, por el contrario,
prestard una mayor atencion a los elementos novedosos e inusuales del disefo.

Sin duda, se trata de una cuestion trascendental en el sistema de proteccion del disefio in-
dustrial que, sin embargo, carece de un tratamiento especifico en el ambito de la Unién
Europea y ain menos en América Latina. En este escenario, no podemos hacer mas que
esperar una respuesta legislativa y/o judicial sobre este asunto que resuelva finalmente el tra-
tamiento que ha de darse a la normalizacion de las caracteristicas en el ejercicio comparativo
entre disefos, bien sea a los efectos de invalidar un disefio registrado, bien para entender la
extension del ambito de proteccion de un disefio que incorpora tales caracteristicas.
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Abstract: Within the industrial design context, the individual character test is particularly
relevant in those cases in which certain features become common to certain categories of
products. In this scope, the aim of this paper study is to analyse how the standardisation
of features, whether for technical, statutory or other reasons, impacts on the assessment of
the individual character of a design, both in invalidation and infringement proceedings in
the European Union and Latin America.

Keywords: industrial design - individual character - standardisation - European Union -
Latin America.

Resumo: No campo do desenho industrial, o teste do requisito da singularidade é
especialmente relevante nos casos em que determinadas caracteristicas se tornam comuns
a determinadas categorias de produtos. Neste contexto, o objetivo do estudo é analisar a
forma como a normalizagdo de caracteristicas, seja por razdes técnicas, legais ou outras
circunstancias, impacta a avaliagdo do cariter unico de um desenho ou modelo em
processos de invalidacdo e infracdo na Unido Europeia. e América Latina.
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