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Resumen:

El Derecho de la Moda ha ido evolucionando con el paso del tiempo, toda vez que la
industria ha ido estableciendo las pautas regulatorias y jurisprudenciales en funcién
de las tendencias, cambiantes; por tanto, se vuelve necesario definir un marco
regulatorio que plantee certezas respecto de su ambito de proteccion. Tras un
reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unién Europea, en relacion a que los
disefios industriales por si mismas no pueden ser considerados obras, debiendo
cumplir con ciertos requisitos para ser calificados como tales; es pertinente realizar
un analisis del contenido del referido pronunciamiento, a la luz de la normativa
comunitaria en la Unién Europea y los distintos criterios jurisprudenciales anteriores,
a efectos de conocer el impacto de estos pronunciamientos en la industria de la
moda en relacion a la proteccion de sus creaciones.

1. INTRODUCCION

La industria de la moda diariamente evoluciona segun las tendencias que se van
marcando fruto del dinamismo propio de la industria y de los requerimientos y
expectativas de los consumidores. Es asi como ciertos disefios de prendas de vestir
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pueden “perder vigencia” en un momento dado, pero asi mismo, volver a ser
tendencia después de un tiempo.

Desde hace varios afios, los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unién
Europea (TJUE) han sefialado que deben existir dos requisitos indispensables para
que una creacion pueda ser calificada como una obra; estos requisitos son a) la
originalidad y, b) que exista un grado especifico de valor artistico o estético.

En este mismo sentido, recientemente en septiembre de 2019, una sentencia del
TJUE'™* determiné que para que los disefios industriales de prendas de vestir sean
calificadas como obras, no basta el hecho de producir un efecto visual propio y
considerable desde el punto de vista estético, sino que deben cumplir con los dos
requisitos referidos en el parrafo anterior, ya que tanto la originalidad como el valor
artistico conllevan cierta carga creativa por parte del autor y sélo asi pueden ser
considerados como obras. Al analizar el requisito de originalidad, cabe preguntarse
;qué elementos debe contener para ser considerado original?, asi mismo, respecto
del grado de valor artistico, ;cémo se puede medir el valor artistico de una creacion?
En el presente articulo se analizaran estos dos requisitos que deben confluir para que
un disefo industrial pueda ser considerado una obray su aplicabilidad en la industria
de la moda, dado su alto nivel creativo de disefios.

Es por ello, importante analizar el contenido de la sentencia del TJUE antes referida,
a efectos de determinar si, con el cumplimiento de dichos requisitos, nos
encontramos frente a un disefio industrial de prenda de vestir que es original y ello
lo cataloga como una obra protegida por los derechos de autor.

2. ANALISIS DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION
EUROPEA

2.1. Hechos del caso

e La compania G-STAR explota como titular o licenciatario varias marcas de
prendar vestir, dentro de dichas prendas estda un pantaléon de vaquero
denominado ARC y una sudadera y camiseta denominada ROWDY.

e Por otra parte, la compafia COFIMEL disefia, produce y comercializa también
pantalones de vaquero, sudaderas y camisetas de marca TIFFOSI.

e En el afio 2013, en Portugal, la compafia G-STAR demandd a la compafiia
COFEMEL por infraccion a los derechos de autor de los disefios de sus prendas
de vestir, solicitando al juez las siguientes pretensiones: a) el cese de la
vulneracion de los derechos de autor y actos de competencia desleal; b)
indemnizacioén por el perjuicio causado a G-STAR vy, c) en caso de una nueva

134 Sentencia Tribunal de Justicia de la Unién Europea C-683/17, 12 de septiembre de 2019, Cofemel vs. G-Star, 22

NS La propiedad intelectual en las industrias culturales y creativas.

110



infraccion, COFEMEL deberia pagar una multa diaria hasta el cese de la
actividad infractora.

Las alegaciones de G-STAR fueron a) que los pantalones, sudaderas y
camisetas que comercializaba COFEMEL eran andlogas a sus modelos ARC y
ROWDY vy, b) que sus disefios eran creaciones originales y, por tanto, debian
ser calificadas como obras protegidas por el régimen de derechos de autor.
Por su parte, COFEMEL argumenté que los modelos de las prendas de vestir
no podian ser calificadas como obras porque no cumplian con los requisitos
de tales.

En primera instancia, se acogié parcialmente la demanda y se condend a
COFEMEL al cese de la infraccion de propiedad intelectual, al pago de
indemnizaciones y una multa diaria en caso de nueva infraccion, sin embargo,
no se pronuncié respecto de calificar a las creaciones de G-STAR como obras
0 Nno.

En la apelacion que presentdé COFEMEL, se confirmd la sentencia de primera
instancia, sefialando en relacion a la proteccion de las creaciones de prendas
de vestir, que ‘la proteccion de derechos de autor se extiende a las obras de arte
aplicadas a dibujos industriales y a obras de disefio a condicion de que sean originales,
producto de una creacion intelectual propia del autor, sin exigir especial grado de valor
estético o artistico™3>. Por tanto, segun el criterio del Tribunal de apelacién, las
prendas de vestir de G-STAR eran obras susceptibles de ser protegidas bajo el
régimen de derechos de autor.

COFEMEL presentd recurso de casacion ante el Tribunal Supremo de Portugal,
que realizé tres puntualizaciones:

i) Los modelos de prendas de vestir de G-STAR han sido disefiados por dicha
compafia o por disefadores que actuaban por cuenta de G-STAR y cuyos
derechos fueron cedidos a favor de esta empresa.

i)  Dichos modelos de prendas de vestir son el resultado de concepciones y
procesos de fabricacion reconocidos como innovadores en la industria de
la moda.

i) Asi mismo, los modelos de prendas de vestir de G-STAR incluyen tres
aspectos especificos: a) forma en 3 dimensiones, b) esquema de
ensamblaje de piezas y, ¢) ubicacion de determinados componentes. Los
referidos 3 aspectos han sido reproducidos por COFEMEL en la confeccién
de prendas de vestir.

El Tribunal Supremo de Portugal enfatizé que, el Cédigo de Derechos de Autor

y de los Derechos Afines portugués, incluye en su articulo 2 a las obras de arte

aplicadas, dibujos 0 modelos industriales y las obras de disefio en el listado de

obras que pueden acogerse a la proteccion bajo el régimen de derechos de

135 Sentencia Tribunal de Justicia de la Unién Europea C-683/17, 12 de septiembre de 2019, Cofemel vs. G-Star, 22

1 La propiedad intelectual en las industrias culturales y creativas.

111



autor, sin embargo, no se precisa el grado de originalidad que se exige para que
se las califique como obras protegidas por los derechos de autor.

De igual modo, el referido Tribunal pone en manifiesto que no existe consenso,
ni en la jurisprudencia ni la doctrina portuguesa respecto del grado de
originalidad de este tipo de obras, por lo que plantea al TJUE una interrogante,
alaluz de lainterpretacion de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 22 de mayo de 2001 (en adelante, la Directiva 2001/29/CE);es
pertinente considerar que la proteccion de los derechos de autor se extienda a
las creaciones de prendas de vestir como a cualquier obra literaria o artistica
tomando en cuenta que es el resultado de una creacion intelectual del autor o,
se deberfa condicionar el reconocimiento de la protecciéon del régimen de
derechos de autor a la existencia de un grado especifico de valor artistico?

Cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal:

i)  ¢Se opone la interpretacion realizada por el Tribunal de Justicia del articulo 2,
letra a), de la Directiva 2001/29 a una normativa nacional —en el presente asunto, la
disposicion del articulo 2, apartado 1, letra i), del Cédigo de los derechos de autor y
de los derechos afines a los derechos de autor— que confiere proteccion de
derechos de autor a las obras de artes aplicadas, dibujos y modelos industriales u
obras de disefio que, mas alla de su finalidad préactica, generan un efecto visual
propio y distintivo desde el punto de vista estético, siendo su originalidad el criterio
fundamental que rige la atribucion de proteccion, en el ambito de los derechos de
autor?’*®

i) ¢Se opone la interpretacién realizada por el Tribunal de Justicia del articulo 2,
letra a), de la Directiva 2001/29 a una normativa nacional —en el presente asunto, la
disposicion del articulo 2, apartado 1, letra i), del Cédigo de los derechos de autor y
de los derechos afines a los derechos de autor— que confiere proteccion de
derechos de autor a las obras de artes aplicadas, dibujos y modelos industriales u
obras de disefio si, a la luz de una apreciacion particularmente exigente en cuanto a
su cardcter artistico y teniendo en cuenta las ideas dominantes en los circulos
culturales e institucionales, merecen la calificacion de “creacion artistica” u “obra
de arte”?'¥’

2.2. Pronunciamiento del Tribunal

El Tribunal analiza los requisitos que debe cumplir una obra para ser calificada como
tal a efectos de gozar de la proteccion de los derechos de autor; a continuacion,
expongo las principales reflexiones.

136 Sentencia Tribunal de Justicia de la Unién Europea C-683/17, Cofemel vs. G-Star
137 Sentencia Tribunal de Justicia de la Union Europea C-683/17, Cofemel vs. G-Star
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2.2.1. Concepto de obra

La Directiva 2001/29/CE'*® en su articulo 2, letra a), indica:

Articulo 2

Derecho de reproduccion

Los Estados miembros estableceran el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproduccién
directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la
totalidad o parte:

a) alos autores, de sus obras;

Por su parte, el articulo 2 del Cédigo de los Derechos de Autor y de los Derechos
Afines a los de derechos de autor portugués (en adelante, el Cédigo) establece:

Las creaciones intelectuales de los ambitos literario, cientifico y artistico,
independientemente de su género, forma de expresion, calidad, modo de comunicacion y
objetivo, comprenden, en particular:

[.]

j) Obras de artes aplicadas, dibujos y modelos industriales y obras de disefio que
constituyan una creacion artistica, independientemente de la proteccion relativa a la
propiedad industrial;

El Tribunal, al realizar el analisis de la solicitud de interpretacion prejudicial, en cuanto
a si las transcritas disposiciones normativas, tanto de la Directiva 2001/29/CE'**
como el Coédigo, se contraponen entre si o no, analiza los dos requisitos que se deben
cumplir para que los modelos de vestir sean protegidos por los derecho de autor: 1)
gue exista un objeto original, en el sentido de que el mismo constituye una creacion
intelectual propia de su autor ; y 2) que la calificacion como obra se reserve a los
elementos que expresan dicha creacion intelectual.

Al respecto, el profesor Otero Lastres reflexiona sobre el concepto legal del disefio
industrial y menciona tres rasgos caracteristicos del mismo:

A) (..) caracteristica conformadora de la apariencia puede proceder de las lineas, los
contornos, los colores, la forma, la textura e incluso los materiales del producto en
si o de su ornamentacion. Esta enumeracion tiene caracter enunciativo y no
limitativo, como pone de relieve el empleo de la expresion “en particular”.

B) (.) la “visibilidad” es un rasgo conceptual que debe concurrir en todo disefio
cualquiera que sea el soporte fisico en el que se plasme; “visibilidad” que ha de
existir durante la utilizacion normal del producto al que se incorpora el diseno.

C) (.) la apariencia de un producto estéticamente atractiva para el consumidor, bien
por ser ornamental, bien por ser funcional pero no técnicamente necesaria, o bien
por ser ambas cosas a la vez.’®

138 Sentencia Tribunal de Justicia de la Unién Europea C-310/17, Levola (...) para que un objeto pueda ser calificado de «obra» en el
sentido de la Directiva 2001/29, es preciso que concurran simultdneamente dos requisitos.

139 Sentencia Tribunal de Justicia de la Unién Europea, C-310/17, puntualiza (..) habida cuenta de las exigencias tanto de aplicacion
uniforme del Derecho de la Unién como del principio de igualdad, este concepto debe ser objeto normalmente de una interpretacion
auténoma y uniforme en toda la Unién.

140 Otero, L. Reflexiones sobre el disefio industrial, 2008
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Establecidos los elementos intrinsecos de un disefio industrial, se puede advertir que
la apariencia que debe tener conlleva dos caracteristicas, 1) que su aspecto pueda
tomar cualquier forma'y ser visible; y 2) que cumpla una estética atractiva a los ojos
del consumidor y que no responda a una funcionalidad técnica.

Sinembargo, la proteccion de un disefio industrial al amparo de los derechos de autor
no se limita especificamente al cumplimiento de los elementos sefialados en los
parrafos anteriores. Un disefio industrial, para ser considerado obra v,
consecuentemente, objeto de proteccion por el régimen de derechos de autor, debe
ser una produccion del espiritu humano, de su creatividad'*', es alli donde radica la
particularidad de la proteccion de los derechos de autor, es decir, no basta que se
obtenga un resultado producto del intelecto, sino que ademas, el mismo debe
cumplir con 2 requisitos sine qua non, el primero la originalidad y, el sequndo, que
exista un grado especifico de valor artistico o estético.

2.2.2. Originalidad

La Real Academia de la Lengua define a una obra como cualquier producto intelectual
en ciencias, letras o artes, y con particularidad el que es de alguna importancia'®, es decir
debe existir una importancia, innovacion en la obra que salga de todos los esquemas
comunes sin repetir patrones o reiterar expresiones de obras ya creadas.

Es importante diferenciar una prestacion de una obra; en el primer caso, nos
encontramos frente al cumplimiento de una labor sin que deba primar una carga
creativa, es decir no existird una exteriorizacion de la personalidad del autor'* que
sea plasmada en la obra, se podran repetir patrones, mientras que, en el sequndo
caso, la obra deberd expresar objetivamente'* el elemento diferenciador y
personalidad del autor.

En la industria de la moda, podriamos estar frente al primer caso (de una prestacion)
en caso de una labor simple, representada en disefio comun, creacién de moldes
para la confeccion de las prendas de vestir y decorarlos con ciertos elementos que
los hagan lucir mas “estéticos’, en cuyo caso seria una simple labor repetitiva sin
ningun tipo de originalidad y grado de valor artistico o estético.

Ahora bien, es importante distinguir la originalidad de la creatividad; esta ultima
conlleva plasmar una idea a la realidad, por ejemplo, en el andlisis del caso del TJUE,
el hecho de que un disefiador de modas realice un bosquejo de sus disefios de modas

141 | efebcre, F. Memento Practico, Propiedad Intelectual e Industrial, 2012 — 2013, Madrid, Espafia, pag. 23

142 Diccionario, Real Academia Espafiola, https://dle.rae.es

143 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea No. C-161/17, Renckhoff, (...) una creacion intelectual del autor que refleje
su personalidad y que se manifieste por las decisiones libres y creativas del mismo al realizarla. En tal sentido, la libertad de creacion
sin restriccion de un patrén determinado es lo que diferencia a que una obra sea protegida por los derechos de autor. Sentencia
Tribunal de Justicia de la Unién Europea C-145/10, Painer.

144 Sentencia Tribunal de Justicia de la Unién Europea, C-310/17, (...) los agentes econdmicos, que deben estar en condiciones de
identificar con claridad y precision los objetos protegidos en beneficio de terceros, en concreto, de los competidores. Por otra parte,
la necesidad de descartar cualquier elemento de subjetividad, perjudicial para la seguridad juridica, en el proceso de identificacion del
objeto protegido implica que este pueda ser definido mediante una expresién precisa y objetiva.
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y los plasme en moldes, patrones y elabore muchas prendas de vestir y que en efecto
transcienda a los consumidores que compraran por una temporada Unicamente
dichas prendas de vestir, este acto constituye la creacion, pero no necesariamente
tendra caracteristicas de originalidad; éstas estan presentes cuando a la creacion se
incorporan elementos de variacion, una especificidad que no podria ser identificada
por una simple labor intelectual, constituyéndose como una obra que sea
admirable.'®

Por tanto, una obra que sea expresion directa del autor deberd tener una carga
creativa diferenciadora del resto de obras analogas identificando la impronta y
personalidad de su creador, en cuyo caso, sera objeto de proteccion bajo el régimen
de derechos de autor.

2.2.3. Grado especifico de valor artistico o estético

El grado de valor artistico o estético siempre sera subjetivo, toda vez que, para que
una obra sea considerada como monumental y artistica no necesariamente estara
vinculada al concepto de “belleza usual’™®, hay muchas obras de arte que son arte
abstracto y que visualmente no se puede dilucidar belleza, pero el sentido se lo da
luego de una historia contada detras por el autor.

Asi mismo, dada la subjetividad del grado de valor artistico o estético de un disefio,
es que éste no puede ser valorado exclusivamente sobre la base de quien lo percibe,
pues, las valoraciones seran tan variadas como ndmero de personas que la perciben.

Es asf que el TJUE plantea un elemento adicional para poder clarificar el alcance del
valor artistico o estético de un disefio, sefalando que para considerar a un disefio
obra implica necesariamente la existencia de un objeto identificable con suficiente precision
y objetividad” y que “una identificacion basada esencialmente en las sensaciones,
intrinsecamente subjetivas, de la persona que percibe el objeto en cuestion no cumple la
exigencia requerida de precision y objetividad” recalcando que “la necesidad de descartar
cualquier elemento de subjetividad, perjudicial para la sequridad juridica, en el proceso de
identificacion del citado objeto implica que este ha de ser expresado de forma objetiva".

Por tanto, es importante analizar la vinculacion del primer requisito, la originalidad,
con el segundo, el grado especifico de valor artistico, y el punto de encuentro de
ambos para establecer la calidad de obra de un disefo y la posibilidad de identificarla
con suficiente precision y objetividad. No obstante, el elemento “estético” no puede
ser considerado crucial para que un disefo industrial sea tutelado por el derecho de
autor ya que, podria causar precision y objetividad por ser una sensacion
intrinsecamente subjetiva de belleza que experimenta cada persona que lo
contempla, lo cual impediria identificar al mismo como obra con la suficiente
precision y objetividad.

145 L a sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea No. C-604/10, Football Dataco, menciona que (..) por consideraciones
técnicas, reglas o exigencias que no dejan lugar a la libertad creativa una obra no estaria dotada de originalidad.
146 | efebere, F. Memento Practico, Propiedad Intelectual e Industrial, 2012 — 2013, Madrid, Espafia, pag. 81
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Lo anterior, aplicado a la industria de la moda, determina una alta exigencia del nivel
de creatividad y originalidad que deben estar presentes en los disefios de ropa, ya
que éstos deberan ser claramente identificables con suficiente precision vy
objetividad, por tanto, un mero cambio estético en las prendas de vestir, o de colores
y formas, no otorgan la calidad de obra al disefio.

2.2.4. Acumulacion de proteccion de los diseios industriales

La sentencia objeto de analisis, puntualiza varios elementos respecto de la
acumulacién de proteccion de los disefos industriales bajo el régimen de los
derechos de autor. Para tal efecto, citan el considerando ocho de la DIRECTIVA
98/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de octubre de 1998
sobre la proteccion juridica de los dibujos y modelos que determina:

(..) a falta de armonizacion de la legislacion sobre derechos de autor, es importante
establecer el principio de acumulacion de la proteccion al amparo de la legislacion sobre
proteccion especifica de los dibujos y modelos registrados y al amparo de la normativa
sobre derechos de autor, mientras que los Estados miembros estan facultado para
determinar libremente el alcance de la proteccion de los derechos de autor y las
condiciones en que se concede dicha proteccion;

Sin embargo, esta acumulacion prevista por la normativa de la Unién Europea acerca
de los dibujos y modelos, si bien puede concederse acumulativamente a un mismo
modelo de prenda de vestir como es el presente caso, tal acumulacion sélo debera
ser contemplada en ciertas situaciones especificas, prevaleciendo, entonces un
sistema de no acumulacion.

La importancia de este analisis del TJUE es dilucidar la normativa comunitaria
aplicable en el caso que analizamos, es decir, no cabe simplemente aplicar la norma
comunitaria sino, que cada estado miembro estara facultado para determinar el
alcance de dicha proteccion y de ello se desprende el andlisis de los dos requisitos
sefalados, para que una obra sea calificada como tal y goce de la proteccion de
derechos de autor.

Ahora bien, Otero Lastres plantea tres tipos de creaciones para efectos de plantear
el sistema de proteccion, ast:

e Las obras plasticas puramente artisticas. Esto es: obras de arte destinadas a la
contemplacion, reproducidas en un unico ejemplar o en ejemplares limitados y cuya
finalidad ultima es aumentar los bienes de tipo cultural de la sociedad.

e Las obras de arte aplicadas a la industria. Esto es: obras de arte, de la misma naturaleza
que las anteriores, pero que presentan la singularidad de que son destinadas a
incorporarse en multiples objetos industriales con el fin de aumentar su valor estético y
comercial

0
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e Los disefios, propiamente dichos, que son creaciones de forma de caracter estético que
hacen los productos mds atractivos para el consumidor, pero que carecen del nivel
artistico propio de los otros dos tipos de obras.

En el presente caso, estamos frente al tercer caso, disefios propiamente dichos, ya
gue una prenda de vestir con ciertos accesorios o de diverso disefio particular
atraeran al consumidor.

En la misma linea, Otero Lastres analiza el sistema de proteccion de no acumulacion
y sistema de acumulacion'”’, sefialando que el sistema de no acumulacion plantea
gue, en caso de existir una obra, es el autor quien decidira su destino y proteccién de
la misma; todo dependera de las caracteristicas que puedan ser percibidas en la
obra. Ello difiere del sistema de la acumulacién que se da cuando varios elementos
estéticos confluyen y son protegidos simultaneamente por varias legislaciones, lo
que no puede ocurrir es que en este caso se protejan por una ley y por otra no. Este
sistema de acumulacion fue planteado por G-STAR al considerar que los disefios de
ropa, ademas de gozar de la proteccion industrial eran objeto de proteccion bajo los
derechos de autor.

3. CONCLUSIONES

Luego del analisis de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea en el
caso G-STAR versus COFEMEL, determinando que los disefios industriales
sometidos a la controversia no pueden ser considerados como obras toda vez que
no cumplieron con los dos requisitos esenciales de originalidad y grado de valor
estético o artistico queda claro que los modelos de prendas de vestir deben ser
resultado de procesos creativos muy rigurosos para que sean considerados como
obras protegibles bajo el régimen de derechos de autor, principalmente sobre la base
de que la calificacion como obra se reserve a los elementos que expresan dicha
creacion intelectual y que exista un objeto identificable con suficiente precision y
objetividad.

Respecto de los requisitos que se deben cumplir para ser considerados como obras,
el primero, la originalidad, conlleva una carga de creatividad muy alta, que permita
diferenciarse claramente de otros modelos, y, el segundo, el grado de valor estético
del disefio, para lo cual se debera observar los detalles del modelo y la capacidad
para identificarlo con suficiente precision y objetividad. Asi, si un modelo de prenda
de vestir es corriente y no mantiene un elemento diferenciador lo suficientemente
relevante como para que los consumidores puedan reconocer inmediatamente la
prenda, no puede ser considerada como una obra protegible bajo el régimen de
derechos de autor.

147 Otero, L. Reflexiones sobre el disefio industrial, 2008
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La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea, realizé un analisis
pormenorizado del caso llegando a determinar la razén por la que las prendas de
vestir en litigio no podian ser consideradas obras, es asi que, por el hecho de que el
disefio de una prenda de vestir tenga un efecto visual propio y considerable desde la
estética no puede ser el Unico elemento a tomar en cuenta para considerarlo obra si
no cumple con los demas elementos antes descritos.

Finalmente, respecto de la proteccion de acumulacion del disefio industrial el
Tribunal de Justicia de la Unién Europea acertadamente advierte que la normativa
de la Unién Europea, si bien debe ser aplicada en todos los casos, no es menos cierto
que las legislaciones de cada pais determinaran el alcance de la proteccion
(acumulativa o0 no) y, ademas el alcance y percepcion de originalidad para gozar de
dicha proteccion.
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