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Nos proponemos analizar en el presente co-
mentario una sentencia del Tribunal General
de la Unidn Europea en relacion a una solici-
tud de nulidad de un dibujo comunitario regis-
trado por la conocida firma Yves Saint Laurent.
El caso dio lugar a titulares como el siguiente
“La Justicia europea da la razén a Yves Saint
Laurent en la disputa por los bolsos con HM"
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(1). A nuestro juicio, el Tribunal, mas que dar
la razon a YSL, confirma los argumentos que
habia expuesto la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior (en adelante OAMI) para de-
negar la anulacion del dibujo de la casa fran-
cesa (2).
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Para aquellos lectores menos familiarizados
con el sector textil, hemos de mencionar que
Yves Saint Laurent, actual Saint Laurent Paris,
es la casa de moda que fundo en los afios 60
el modisto del mismo nombre, el cual habia
trabajado previamente para Christian Dior.
YSL es una firma de lujo cuyo publico posee
un cierto poder adquisitivo. En algunas oca-
siones, se ha visto afectada por el mal endé-
mico del sector, el de la pirateria de sus pro-
ductos por empresas que ofrecen precios mas
econdmicos.

Por su parte, H&M tiene una historia bien dife-
rente. La marca nacio de la fusion de dos tien-
das. La primera de ellas fabricaba ropa de mu-
jer a precios asequibles y se fundd en 1947. A
ésta se incorpor6 afios mas tarde la tienda de
articulos para hombre Mauritz Widfross. Asi
nacié Hennes&Mauritz o H&M, con la filosofia
de ofrecer moda para todos los publicos.

De lo hasta aqui narrado y del titular que he-
mos incluido previamente, el lector podria
pensar que se trata de un caso de copia del
disefio de la marca de lujo por la firma mas
econOmica. Sin embargo, en este caso, fue
H&M la que solicito la anulacion de un disefio
registrado de YSL, alegando la existencia de
un bolso anterior similar al de la firma.

Los antecedentes del caso son los siguientes;
la firma YSL SAS presentd, el 30 de octubre
de 2006, una solicitud de registro para un bol-
so, incluido en la categoria 03-01 del Arreglo
de Locarno. La OAMI procedio al registro y lo
publicé en el Boletin Oficial de Dibujos y Mo-
delos Comunitarios el 28 de noviembre de
2006 (3).

Por su parte, H&M, casi tres afios después, en
abril de 2009, presentd ante la misma Oficina
una solicitud de nulidad del disefio de YSL,

alegando su ausencia de caracter singular de-
bido a la existencia de un modelo de bolso si-
milar, anterior al de la maison francesa.

La Division de Anulacion de la OAMI desesti-
mo la solicitud, por lo que el demandante acu-
di6 a la Sala de Recurso del mismo 6rgano, la
cual mantuvo el criterio de la Division, enten-
diendo que las diferencias entre ambos mode-
los desempefiaban un papel determinante en
la impresion general que percibia el usuario
informado.

H&M continué su lucha en los Tribunales com-
petentes, en este caso, el Tribunal General,
gue forma parte del Tribunal de Justicia de la
Union Europea (TJUE) y es el encargado de
resolver los recursos que se presenten contra
las decisiones de la OAMI en cuestiones de
marca.

No nos detendremos en la primera alegacion
de H&M en el recurso, que se refiere a una
supuesta falta de motivacién de la resolucion
de la Sala de Recurso. Preferimos centrarnos
en las aportaciones de fondo de la sentencia
en relacion al caracter singular de un disefio y
su relacién con el grado de libertad del dise-
nador.

La posesion de caracter singular es el segun-
do requisito que el RDMC exige para la pro-
teccion de un dibujo o0 modelo comunitario. El
primero es el de novedad, contemplado en el
art. 5, herencia del Derecho de patentes, ya
gue sera considerado nuevo todo lo que no se
haya hecho publico antes de la fecha de divul-
gacion del disefio para el que se solicita la pro-
teccion. Divulgacion que, a su vez, ha de llegar
a ser conocida por los circulos especializados
del sector de productos que operen en la
Unién Europea, segun lo estipulado en el art.
7. Por su parte, el caracter singular se con-
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templa en el art. 6 e implica que ese disefio,
que cumple el primero de los requisitos, se dis-
tingue suficientemente del "patrimonio de las
formas" existente en el mercado.

El criterio subjetivo que tanto la OAMI como
los Tribunales han de emplear para juzgar si
un disefio posee 0 no caracter singular es el
usuario informado, el cual ha sido desarrollado
por la jurisprudencia, en especial, en la
STGUE Caso Grupo Promer Mon
Graphic/OHMI — Pepsico citada en la resolu-
cion que ahora comentamos (4). Segun aqué-
lla, el usuario informado es una figura cuyo ni-
vel de atencion supera el grado medio, apro-
ximandose mas a lo que ha sido calificado
como "un especial cuidado”, ya sea debido a
su experiencia profesional, ya a su amplio co-
nocimiento del sector.

Retomando la sentencia que ahora comenta-
mos, queremos destacar que se emplea como
parametro a una usuaria informada, en fe-
menino, para valorar si los modelos de bolso
de YSL y la anterioridad alegada por H&M se
distinguen suficientemente. Lo cierto es que
parece acertado el razonamiento de que la
mayoria de consumidores que adquieren un
bolso son mujeres, ya que es un accesorio
asociado a ellas, y estadisticamente son sus
compradoras mayoritarias. Ademas, como in-
dicaba la sentencia del caso Grupo Promer,
esta usuaria conocerd los diferentes dibujos y
modelos existentes en el sector del que se tra-
ta, dispondra de un determinado grado de co-
nocimiento sobre los disefios que normalmen-
te incorporan estos productos y, debido a su
interés por éstos, prestara un grado de aten-
cion relativamente elevado al utilizarlos.

Pues bien, la OAMI, apoyandose en la percep-
cion de esta usuaria informada, concluyé que
las diferencias existentes en la forma, estructu-
ra y acabado externos desempefiaban un pa-

pel determinante en la impresién general pro-
ducida por dichos bienes. Ademas, esta insti-
tucion hizo referencia expresa al grado de li-
bertad del autor del disefio, como un elemento
qgue influye en la consideracion del caracter
singular. Otros factores que han de tomarse en
cuenta en relacién a la impresion de singulari-
dad de un disefio son la naturaleza del produc-
to al que se aplica y el sector industrial al que
pertenece, como asi se indica en el Conside-
rando 14 del RDMC.

El grado de libertad del autor est& relacionado
con la independencia que posee el disefiador
para idear su obra. Los limites con los que es-
ta autonomia puede encontrarse son los impe-
rativos vinculados a la funcion técnica del pro-
ducto o de un elemento del mismo, o a las
prescripciones legales aplicables al producto.
Ejemplo de ello serian las normativas de segu-
ridad que determinados objetos han de cum-
plir; por ejemplo, en el sector de la jugueteria.

Es l6gico pensar que ante una menor posibili-
dad de eleccion de formas, tamafios, etc., las
diferencias, aunque sean minimas, han de ser
ponderadas en mayor medida. Asi, el grado de
libertad influye a la hora de comparar la impre-
sion general producida por los disefios. En es-
te sentido, en la sentencia comentada, citando
la resolucidn...., se concluye que "la existencia
de un grado amplio de libertad del autor al
desarrollar un dibujo o modelo apoya la con-
clusion de que los dibujos 0 modelos entre los
gue no haya diferencias significativas causa-
ran la misma impresion general en los usua-
rios informados".

A nuestro juicio, tal y como expuso la OAMI y
posteriormente el Tribunal, el grado de libertad
de un autor que disefia un bolso es amplio. No
hay condicionantes de seguridad ni ninguna
otra exigencia que haya de cumplirse, mas
gue el hecho de que ha de servir para conte-
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ner otros objetos que normalmente se portan
en el mismo como un movil, un monedero, etc.
Sin embargo, las dimensiones de un bolso
pueden ser de todo tipo y en cuanto a las
asas, éstas tampoco implican ningun limite, ya
gue pueden ser de todas las formas y longitu-
des, mientras cumplan la funcion de permitir
agarrar el bolso. Se puede predicar lo mismo
de otros elementos como el material, la deco-
racion o estampado exteriores o las costuras.
Un bolso proporciona a su creador casi plenas
libertades en la eleccion de su aspecto exte-
rior.

Debido a este amplio grado de libertad del au-
tor, las semejanzas cobraran mas relevancia
que las diferencias, como hemos expuesto.
Sin embargo, la Sala de Recurso de la OAMI
entendié que esa libertad no desvirtuaba las
diferencias que una usuaria informada encon-
traria en la forma, estructura y acabado ex-
terno de ambos bolsos. Al realizar una compa-
racion entre ambos, destacaba que el modelo
de YSL tenia una forma perceptiblemente rec-
tangular, a causa de tres lineas rectas que
marcaban los lados y la base del bolso, dando
la impresién de ser un objeto anguloso. En
cambio, el modelo alegado como anterioridad
tenia la base y lado curvos, con una impresiéon
de redondez dominando la silueta. Ademas, el
bolso de YSL generaba la impresion de estar
realizado en una sola pieza de cuero, sin divi-
sion ni costura y su acabado externo era to-
talmente liso, al contrario que el bolso anterior,
cuya superficie estaba llena de motivos deco-
rativos.

Por su parte, H&M consideraba que las dife-
rencias existentes entre los dibujos y modelos
controvertidos no eran lo suficientemente sig-
nificativas como para crear una impresion ge-
neral distinta en las usuarias informadas. De
alguna manera, la cuestion planteada por H&M

es la siguiente: si YSL podia haber elegido
cualquier otro aspecto exterior ¢por qué ha
elegido precisamente una forma similar a algo
ya existente?, poniendo asi el énfasis en el
grado de libertad del disefiador.

El Tribunal General expone en la resolucion
que el grado de libertad del autor no ha de
considerarse como una etapa diferenciada
dentro del andlisis del requisito de caracter
singular, como el que pretendia la marca sue-
ca; sino que este analisis consta de mas ele-
mentos y puede desglosarse en hasta cuatro
etapas (sentencia caso Budziewska/ OAMI -
Puma (Felino), T-666/11) (5):

1. Determinacion del sector de los productos
gue incorporan el disefio;

2. Identificacion del usuario informado de di-
chos productos segun su finalidad; asi
como del grado de conocimientos técnicos
y del nivel de atencién del mismo.

3. Anadlisis en cuanto al grado de libertad del
autor;

4. Finalmente, teniendo en cuenta las con-
clusiones obtenidas en los pasos anterio-
res, se realizara la comparacion entre los
dibujos o modelos controvertidos, la cual
arrojara el resultado en cuanto a la exis-
tencia o no de caracter singular.

Afirma el Tribunal que "si bien es perfectamen-
te correcto que debe tenerse en cuenta el gra-
do de libertad del autor, la determinacion de
si un modelo posee 0 no caracter singular
deberd tener como referencia inicial, en
cualquiera de los casos, la percepcion del
usuario informado [...] El grado de libertad
del autor no sera la referencia inicial a la hora
de determinar si existe o no caracter singular,
sino que es, como indica el apartado 2 del art.
6 del RDMC, un aspecto que debera «tenerse
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en cuenta» cuando se analice la percepcion
del usuario informado”.

Aporta el Tribunal la referencia de que en la
impresion general producida por un objeto
también tiene influencia la utilizacién que del
producto vaya a hacerse. En este sentido, "las
correas y el asa de los modelos en pugna se
prestan abiertamente a usos distintos, puesto
gue el dibujo o modelo impugnado representa
un bolso que se lleva exclusivamente en la
mano mientras que el dibujo o modelo anterior
representa un bolso que se lleva al hombro”.

De todo lo expuesto, el Tribunal concluye que
ha de confirmarse la resolucion adoptada por
la Sala de Recurso de la OAMI y denegar la
anulacion del disefio registrado de la casa
YSL. A nuestro juicio, resulta muy clarificadora
la posicion de la sentencia en cuanto a la inci-
dencia del grado de libertad del autor del dise-
filo en cuanto a la evaluacion del caracter sin-
gular. Sin embargo, no dejamos de encontrar
cierta subjetividad en la ponderacion de las
diferencias y semejanzas, entre los bolsos del
caso, que hacen tanto la OAMI como el Tribu-
nal. Y mas, teniendo en cuenta que, como se
ha dicho, el grado de libertad del creador de
un bolso es amplio.

Aunque, ¢es verdaderamente amplia la
autonomia de un disefiador? La respuesta no
es tan sencilla ya que en el mundo de la moda,
los creadores y las empresas que operan en el
mercado, trabajan con las denominadas "ten-
dencias", que no dejan de ser ideas o inspira-
ciones. Estas no son protegibles a través de
los derechos de Propiedad Industrial, sino que
sera la expresion concreta de esas ideas en
un producto o en un documento que contiene
un disefo lo que podré ser protegido. Por tan-
to, las ideas son "libres" y pueden inspirar a
varios disefadores; de hecho, no es infrecuen-
te que diferentes casas de moda lleguen a di-
sefios similares en la misma temporada. Este
fendbmeno solo puede tener su explicacion, si
se excluye la copia de dibujos o modelos, en
gue lo mismo que ha inspirado a un disefiador
puede haber inspirado a otro. En este sentido,
algunos disefiadores como Victor Papanek
han tratado el tema de la "esclavitud del dise-
fo" respecto a las tendencias, o incluso a las
imposiciones del mercado, poniendo de mani-
fiesto que el grado de libertad puede venir limi-
tado por mas factores de los que pensamos.

(1) Agencia EFE noticias. Hittp://www.efe.com/efe/lamerica/gente/la-justicia-europea-da-razon-a-yves-saint-laurent-en-

disputa-por-los-bolsos-con-hm/20000014-2708621

(2) En la actualidad, la OAMI ha pasado a denominarse EUIPO (European Union Intellectual Property Office).
(3) Los disefios industriales comunitarios se regulan en el Reglamento 6/2002 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios
(en adelante, RDMC). La OAMI, actual EUIPO, era la institucion encargada de su registro.

(4) Sentencia de 18 marzo 2010, TICE\2010\84.
(5) Sentencia de 7 de noviembre de 2013.

55



