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PRÓLOGO

Sirvan las palabras que voy a ordenar y relatar a continuación como preámbulo
de la obra de la Doctora Doña Isabel Blanco Esguevillas intitulada La protección jurídi-
ca y eficacia del diseño industrial no registrado. Esta obra es fruto maduro de la tesis doc-
toral, que en su momento defendió la precitada autora en la Universidad Carlos III de
Madrid, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en el mes de diciembre del año 2016.
Ciertamente, que la obra que el lector tiene en sus manos es un compendio y un resu-
men derivado de la tesis, –que era mucho más amplia–, si bien esto no es obstáculo,
al contrario, para seguir alabando el trabajo que se nos presenta. En efecto, hay que
partir que ya la tesis doctoral recibió en su momento la máxima calificación y, el resul-
tado que aquí se nos ofrece también es digno de apreciar y destacar, toda vez que la
doctora hace uso de su experiencia y evolución en la resolución de los problemas que
surgen en torno al diseño industrial no registrado, que no son pocos.

La obra que conozco bien por haber sido la directora de tesis, está distribuida en
cuatro capítulos, donde se nos muestran, entre otros temas centrales, los antece-
dentes de la reglamentación del diseño industrial hasta la tutela jurídica del diseño
industrial registrado y la protección del diseño industrial no registrado por la vía
del derecho de autor. A estos capítulos, se les agrega la bibliografía empleada, la
legislación y la jurisprudencia consultada, todo ello con una gran rigurosidad cientí-
fica en el manejo de los datos y las fuentes de acceso de información, que ha mane-
jado a la perfección la doctora.

Asimismo, en el recorrido descrito se nos reflejan una serie de propuestas de lege
ferenda que son dignas de subrayar y que el lector tiene que tener en consideración.
Estamos ante una obra que coadyuva, sin lugar a dudas, al acervo del conocimien-
to sobre el diseño industrial no registrado, que en ocasiones resulta ser un gran des-
conocido para el público en general e, inclusive, para los profesionales del sector, de
ahí que este tipo de obras resulten necesarias para el fomento e incentivo de la
obtención de una cultura hacia el diseño industrial.

No podemos olvidar que la Ley 20/2003, de tutela jurídica del diseño industrial
supuso un gran avance en nuestra sociedad, sobre todo, si tenemos en cuenta la rele-
vancia que en nuestro país ha adquirido y está resaltándose en torno al diseño
industrial (piénsese en el sector de la moda que, cabalmente, se viene a proteger por
mediación del diseño industrial no registrado). Modalidad de la propiedad indus-
trial, que ha venido concibiéndose como el “hermano pobre” respecto a modalida-
des como la patente, la marca o el modelo de utilidad. Hoy en día, sin embargo, el
diseño industrial se encuentra emancipado al igual que el diseño no registrado y se
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emplea para cubrir muchas de las formas de los objetos y productos, que usamos de
forma cotidiana y constante.

Sumado a ello, no podemos perder de vista que será el Reglamento (CE) 6/2002
de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, el que vendrá a dar
cabida a esta modalidad de diseño industrial no registrado y, es por ello, que resul-
ta crucial su análisis y desarrollo, tal y como se hace en la obra que comentamos, en
especial, por lo que hace a la cuidadosa selección de jurisprudencia que refleja fiel-
mente los casos más relevantes en torno a esta institución.

Pero vuelvo a insistir que la valía de esta obra estriba en saber dar su justa medi-
da al diseño industrial no registrado, puesto que la relevancia del diseño industrial
en los últimos tiempos ya se ha puesto de manifiesto de forma reiterada. Baste
observar la concepción que nos ofrecía sobre el particular el visionario Steve JOBS:
“En el vocabulario de la mayoría de las personas, el diseño significa apariencia. Es
decoración de interiores. Es la tela de las cortinas o la del sofá. Pero para mí, nada
podría estar más lejos del significado del diseño. El diseño es el alma fundamental
de una creación del hombre que termina expresándose en capas exteriores sucesi-
vas de un producto o servicio” (Sitio de CNN Money, 24 de enero de 2000). Añadido
a lo precedente, es consabido la acumulación de normativas que protege el diseño
industrial registrado tanto a nivel nacional, supranacional como internacional,
amén de otras legislaciones que concurren como es el Derecho de autor, Derecho de
la Competencia Desleal e, inclusive, el Derecho penal.

El diseño industrial no registrado no está tan protegido, pero hay que acercarse
a saber cuáles son las normas que concurren desde las más remotas hasta las más
actualizadas y siempre teniendo como referente las que amparan al diseño indus-
trial registrado. A partir de aquí se pueden obtener inferencias y crear un propio
estatuto. En este camino se ha desenvuelto de forma más que correcta Isabel Blanco,
persona disciplinada, minuciosa y responsable, que ha sabido –insisto– entresacar
los aspectos más relevantes en torno a esta figura, que no es tan tratada dentro de la
doctrina científica que se dedica al estudio del derecho de la propiedad industrial,
de ahí el valor añadido que tiene esta investigación a semejanza del valor añadido
que le ofrece el diseño industrial a los objetos y productos sobre los que se aplica.

En definitiva, cabe concluir con la aseveración de que el lector se encuentra ante
una obra que contribuirá a enriquecer, –sin lugar a dudas–, el acervo que conforman
los estudios de la propiedad industrial, sin desconocer tampoco el hecho que la
autora a buen seguro ha vertido en esta obra su experiencia y paso por la EUIPO,
extremo que enaltece los resultados ya comentados.

Ciertamente que tanto la autora como la obra son bienvenidos y se merecen
todos los éxitos y el agradecimiento de aquellos que en algún momento nos dedica-
mos al análisis, estudio y debate de la propiedad industrial. Gracias.

María Isabel Candelario Macías
Profesora Titular de Derecho Mercantil

Universidad Carlos III de Madrid

Isabel Blanco Esguevillas
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RESUMEN

En un mundo globalizado donde se ha incrementando notablemente la competencia a nivel
empresarial y donde la innovación, las nuevas tecnologías y la corta vida de los productos en el
mercado determinan la exigencia de los consumidores, el diseño industrial en todas sus modali-
dades, registrado y no registrado ha adquirido una nueva perspectiva como bien intangible, en
cuanto se ha visto interesado por nuestro Derecho.

La protección del diseño se rige (aparte de las disposiciones de diseño nacionales específicas)
por el Reglamento de diseño comunitario de la UE (6/2002). La regulación fue el resultado de más
de 10 años de discusión, que al principio se enfocaron en la protección de repuestos. Finalmente,
los Estados miembros llegaron a un valioso compromiso, proporcionando protección comunitaria
de dos niveles para todo tipo de diseño industrial mediante diseños no registrados y registrados.

La finalidad de los dibujos y modelos no registrados se precisa en la Exposición de Motivos del
RCE al expresar que en algunos sectores se crea un gran número de dibujos y modelos que con fre-
cuencia tienen una vida comercial muy breve, por lo que requieren protección sin necesidad de cum-
plir los lentos trámites de registro, y para los que la duración de dicha protección tiene una impor-
tancia menor. El dibujo o modelo comunitario sería muy ventajoso para aquellos sectores en los que
se crean numerosos dibujos y modelos, casi siempre de vida efímera, en períodos breves de tiempo
y, de los cuales, tan sólo una parte se comercializan en su momento.

Queda claro que la intención del legislador comunitario al crear esta nueva modalidad de pro-
piedad industrial no es otra que la de salvar o superar el vacío legal que en muchas ocasiones podrían
encontrar los pioneros de dibujos o modelos industriales en estos sectores, donde la vida del pro-
ducto es relativamente corta, pero ¿realmente puede afirmarse la efectividad de esta nueva figura
jurídica para los titulares de dibujos o modelos comunitarios en estos determinados sectores?

Esta tesis tiene como objetivo examinar el régimen jurídico del dibujo o modelo comunitario
no registrado. El problema que se plantea es el de su efectividad en la práctica. Pues entendemos,
como el legislador comunitario, salva uno de los principales obstáculos referidos a este sector, el
arduo y largo proceso de registro pero, sin embargo, ha pasado por alto otros inconvenientes que
bien podrían operar como la causa de que estos titulares se encuentren en desamparo ante los dife-
rentes instrumentos jurídicos existentes.

ABSTRACT
Design protection has taken on an increasingly important role in recent years, since appea-

rance and exterior shape now play a fundamental role in the success of a product. Designs are now
relevant to a wide range of products involving industry, fashion and crafts, and must be protected
accordingly in order to guarantee the creator’s moral and financial benefits. IP law provides a num-
ber of legal and administrative instruments aimed at protecting and rewarding the achievements
of human creativity and ingenuity.

Design protection is governed (apart from specific national design provisions) by the EU
Community Design Regulation (6/2002), which applies directly in all 28 member states. The regula-
tion was the result of over 10 years of discussion, which at first focused on the protection of spare
parts. The member states ultimately reached a valuable compromise, providing two-tier Community-
wide protection for all kinds of industrial design through both unregistered and registered designs.

A clear advantage of the unregistered Community design is pan-EU protection of the design
for three years, regardless of any formal registration or payment of fees. In particular, in fast-
moving industries, registration of a new design that may be of interest for only a few years is not
convenient; unregistered design protection is therefore a useful tool, offering adequate protection
in the event of design counterfeiting. Nevertheless, there are also disadvantages. The limits and
weaknesses of an unregistered Community design derive from the difficulties in asserting unre-
gistered rights against counterfeiters.

This thesis aims to examine the legal regime of the unregistered community design. The pro-
blem that arises is that of its effectiveness in practice. Well, we understand, as the community legis-
lator, saves one of the main obstacles referred to this sector, the long and arduous registration pro-
cess, however, has overlooked other inconveniences that could well operate as the cause of these
headlines are in helplessness before the different existing legal instruments.
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CAPÍTULO I.
ANTECEDENTES DEL DIÑESO INDUSTRIAL

NO REGISTRADO

1. Antecedentes

En el primer capítulo se realiza un estudio exhaustivo sobre los antecedentes
legislativos del diseño industrial desde sus orígenes hasta nuestros días. Esta evo-
lución comprende los antecedentes en materia de protección a través de la propie-
dad industrial y derechos de autor.

2. Protección a través de la Propiedad Industrial

2.1. Desde sus orígenes hasta 1929

Desde una perspectiva genérica, la propiedad industrial está integrada máxime
por tres modalidades: las invenciones industriales (patentes), los signos distintivos
(marcas) y las formas estéticas de la industria (diseños industriales). Sobre esta última
modalidad, aunque nuestro legislador ha optado por el término unitario de diseño, en
el ámbito comunitario se concibe terminológicamente como dibujos y modelos comu-
nitarios. El término dibujo, reservado para aquellas formas estéticas bidimensionales y
modelo, para todas aquellas tridimensionales.

Dentro de las vías de protección de estos derechos exclusivos, se encuentra la
otorgada por el régimen de la propiedad industrial, constituida por los diferentes
textos legislativos en materia de patentes, marcas y diseños industriales.

En relación con las invenciones industriales, el registro de la primera patente fue
otorgada al conocido escultor, arquitecto y orfebre, Filippo Brunelleschi en 1421 en
Florencia, quien obtuvo el derecho exclusivo por un periodo de 3 años sobre la manu-
factura de una barca de transporte con un engranaje de elevación. Años más tarde, el 9

1 Vid. sobre el particular, in extenso, DI CATALDO, V., Manuale di diritto industriale. Madrid: Giuffrè, 2009.
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de marzo de 1474, se dicta en Venecia la primera Ley de patentes (Statuto dei brevetti)1.
Nace con el objetivo de defender a los inventores, considerados como una fuente
importante de ingresos en la ciudad y establece en pocas líneas todas las caracterís-
ticas que una patente debe poseer, otorgando incluso hasta 100 privilegios para las
diferentes invenciones. Sobre la finalidad del sistema veneciano, Guillermo ESTE-
BAN VIDAURRETA2 apunta en su tesis doctoral la similitud que dicho sistema
guarda con el actual, concretamente con el sistema internacional de patentes y los
Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).

En nuestro Derecho, la primera manifestación de patente se produce con la Real
Cédula de privilegio de invención en agosto de 1522. Se concede un derecho en
exclusiva ilimitado temporalmente sobre un nuevo instrumento que permite la
navegación de los navíos en determinadas circunstancias climatológicas. A esta Real
Cédula de 1522 le sucedieron otras, tales como, la Real Cédula de 1777, 1793 y 1799.
Estas últimas, sin embargo, siguieron el modelo veneciano de patente y establecie-
ron un derecho en exclusiva con un límite temporal de 10 años3.

Por lo que respecta a los dibujos y modelos industriales, los antecedentes nacio-
nales son mucho más recientes. Como bien se ha explicado, el término dibujo corres-
ponde a formas estéticas de carácter bidimensional, mientras que los modelos obe-
decen a rasgos tridimensionales. En este sentido, debemos constatar que los prime-
ros textos legislativos sobre la materia se redactaron de manera autónoma a pesar
de que con el decurso del tiempo se unificaran. Así, la primera declaración relativa
a los dibujos industriales la encontramos en una Ordenanza del Consulado de Lyon
que data de 1711, mientras que la referida a los modelos industriales se remonta a
1702, con la llamada “sentencia de policía”.

Se vislumbra, como los primeros textos legislativos en materia de modelos
industriales en España aparecen en el siglo XIX, tal y como pone de manifiesto el
profesor OTERO LASTRES4: “En la legislatura, de 1882-1883, el Gobierno sometió a
las Cortes un proyecto de ley sobre la propiedad de marcas de fábrica, de comercio,
de agricultura y de dibujos o modelos industriales para las provincias de Ultramar.
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2 ESTEBAN VIDAURRETA, G., de cómo el criterio utilitarista de justificación primó en los albores
del sistema de patentes. Estudio de casos: Inglaterra, EE.UU y Francia. (Desde el Medievo hasta la primera revo-
lución industrial), 2010. En su estudio, realiza una comparación clara de los puntos que comparten ambas
legislaciones y al mismo tiempo de los puntos contrapuestos que se dan en cada una de ellas. Por lo que
respecta a las similitudes de la ley de patentes de 1474 y los actúales Acuerdos sobre derecho de propie-
dad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) cabe resaltar las nociones de novedad , originali-
dad y carácter industrial que aparecen en el statuto dei brevetti se repiten de nuevo en la redacción del artí-
culo 27 de ADPIC; “…las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de
procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad
inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial…”. Otra de las similitudes entre ambas legislacio-
nes es la limitación de la patente en el tiempo, la única diferencia es que la ley de 1474 lo establece con
un máximo de 10 años, mientras que en los acuerdos ADPIC se establece por un mínimo de 20 años.
Similitudes que vuelven a aparecer por lo que respecta al uso público de las patentes y a su divulgación.

3 SÁIZ GONZÁLEZ, J.P., Legislación histórica sobre propiedad industrial: 1759-1929. Madrid: Oficina
española de patentes y marcas, 1996. Estas cédulas se encuentran en el archivo general de Simancas,
cámara de castilla, libro de cédulas nº 49, folios 336 y 337.

4 OTERO LASTRES, J.M., El modelo industrial. Madrid: Montecorvo, 1977, pp. 267 y ss.
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Aunque en la sesión 26 de abril de 1883 fue aprobado sin discusión por el Congreso
de los diputados, este proyecto no llegó a convertirse en Ley. Antes de que el pro-
yecto pudiese cumplir los trámites necesarios para llegar a ser Ley, razones de
urgencia llevaron a la promulgación del Real Decreto de 21 de agosto de 1884”5.

Paralelamente a estos textos legislativos nacionales sobre la propiedad indus-
trial, se gestaban ya a nivel internacional dos convenios en los que España era parte
contratante; por una lado, el Convenio de 19 de junio de 1882, –un convenio entre
España y Estados Unidos de América relativo a marcas de fábrica, que aseguraba
recíprocamente la protección de las marcas y el comercio– y, por otro, el Convenio
de París, firmado el 20 de marzo de 1883, que sienta las bases de la protección de la
propiedad industrial. Posteriormente, como consecuencia de lo establecido en el
artículo 11 del Convenio de París de 18836, se promulgó el Real Decreto de 16 de
agosto de 1888, para así poder cumplir lo allí establecido.

Sin embargo, deben transcurrir catorce años para que se promulgue la primera
Ley Española de Propiedad Industrial, de 16 de Mayo de 1902, donde se protege por
primera vez los modelos industriales, equiparando dicha protección a la de las mar-
cas. Esto fue considerado por el profesor OTERO LASTRES como una crítica nega-
tiva a la Ley promulgada en 19027. A ésta, le sucedieron los reglamentos para la eje-
cución de la Ley de propiedad Industrial. El primer reglamento publicado, data de
12 de junio de 1903 y un segundo reglamento de 15 de enero de 1924. Si bien es cier-
to, el primero de los reglamentos no contiene una modificación relevante y mucho
menos hace desaparecer la crítica negativa de la que hablaba OTERO LASTRES,
pues sigue sin diferenciar en cuanto a su protección las marcas y los modelos indus-
triales, limitándose exclusivamente a disipar las dudas sobre si el Registro de la
Propiedad Industrial debía llevar a examen o no, la novedad del modelo. Caso bien
distinto es lo que manifiesta el reglamento posterior, donde por primera vez se
regulan por separado las marcas, en el título III (De las marcas) y los modelos indus-
triales, en el título V (De los modelos y dibujos).
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5 Las razones de urgencia se pueden contemplar en el preámbulo del Real Decreto de 21 de Agosto
1884 donde se establece: “Grande Señor es la necesidad de que desaparezca la confusión y vaguedad que
hace tiempo se dejar notar sobre la importante cuestión de las marcas industriales en las provincias de
Ultramar, y no menos el deseo que la opinión muestra por que se proteja de una manera eficaz la indus-
tria de la elaboración del tabaco en nuestras dos Antillas. En ambas es urgente concluir de una vez la inse-
guridad que el actual orden de cosas ocasiona …”

6 El artículo 11 del Convenio de 20 de Marzo de 1883, firmado en París, para la protección de la pro-
piedad industrial, con sus sucesivas revisiones establece: (Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y
modelos industriales, marcas: protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales)

1) Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria
a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como a
las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales
oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.

2) Esta protección temporaria no prolongará los plazos del Artículo 4. Si, más tarde, el derecho de
prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el plazo a partir de la fecha de la
introducción del producto en la exposición.

3) Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de intro-
ducción, los documentos justificativos que juzgue necesario.

7 OTERO LASTRES,J.M., El modelo industrial, Op.cit, p. 272.
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Ulteriormente, la regulación de los diseños industriales vendrá impuesto por el
Estatuto sobre la Propiedad Industrial, de 30 de abril de 19298, (de aquí en adelante
EPI), aprobado por el Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, (texto refundido
aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por
la de 16 de septiembre de 1931). Este Estatuto ha sido muy relevante, pues ha esta-
do vigente durante más de siete décadas exclusivamente para los modelos y dibu-
jos industriales. Respecto a la regulación anterior, el EPI introduce importantes
modificaciones, relacionadas con los derechos de exclusiva y la duración de los mis-
mos. Mientras que la Ley de 1902 preveía en su artículo 51 una duración máxima de
registro de 20 años para los dibujos y modelos industriales, el EPI reduce esta pro-
tección a 10 años e incluye nuevas figuras jurídicas, tales como los modelos artísti-
cos y los modelos de utilidad. Finalmente, con la publicación de la Constitución
española, en su artículo 33 se reconoce el derecho a la propiedad.

2.2. Antecedentes a nivel Internacional

A la protección nacional sobre los derechos de propiedad industrial hay que
añadir la que nos ofrece el sistema comunitario y los convenios internacionales. En
relación con estos convenios internacionales y su importancia con el comercio inter-
nacional son destacadas las labores de dos organizaciones internacionales: La
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización
Mundial del Comercio (OMC), respectivamente.

La OMPI, además de ser patrocinadora del Convenio de París de 1883 y del
Convenio de Berna de 1886, donde en su artículo 2, apartado 7º, da cabida a los
dibujos y modelos industriales9, hay que agregar, como apunta la profesora CAN-
DELARIO MACÍAS10, los Arreglos de la Haya de 192511 y de Locarno de 1968 y sus
sucesivas modificaciones, que analizaremos en relación con la Unión Europea y
España. En este sentido, debemos apuntar que no es hasta el 23 de diciembre de
2003 cuando entra en vigor en España el Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de la
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8 Gaceta núm.138, de 18 de Mayo de 1902.
9 En este sentido artículo 2. Del Convenio de Berna de 1886: Obras protegidas:1. « Obras literarias y

artísticas »; 2. Posibilidad de exigir la fijación; 3. Obras derivadas;4. Textos oficiales; 5. Colecciones; 6.
Obligación de proteger; beneficiarios de la protección;7. Obras de artes aplicadas y dibujos y modelos
industriales;8.Noticias…(7) “Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de
regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo
relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposi-
ciones del Artículo 7.4) del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y
modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección espe-
cial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede
en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas”.

10 CANDELARIO MACÍAS, Mª I., La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial
en el mercado interior. País Vasco: Eurobask, 2007, pp. 57 a 60.

11 Arreglo de la Haya del 6 de noviembre de 1935 sobre el depósito internacional de dibujos o mode-
los industriales, revisado en Londres el 2 de junio de 1934 (BOE nº. 114/1956, de 23 de abril de 1956).
http://www.wipo.int/hague/es/legal-texts/. Última modificación del Arreglo de la Haya, Reglamento
Común relativo al Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (texto en vigor el 1 de enero de
2015).
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