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LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

e PIB: Producto Interior Bruto.

e UE: Unidn Europea.

e LCD: Ley de Competencia Desleal.

e OEPM: Oficina Espaiola de Patentes y Marcas.

e LM: Ley de Marcas.

e TJUE: Tribunal de Justicia de la Unién Europea.

e RMUE: Reglamento sobre la Marca de la UE.

e RCE: Reglamento 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los
dibujos y modelos comunitarios.

e DCE: 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.

e LDI: Ley 20/2003 de 7 de julio de Proteccion Juridica de Disefio industrial.

e TRLPI: Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

e LPJDI: Ley de Proteccion Juridica del Disefio industrial.

e  OMPI: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

e TGUE: Tribunal General de la Union Europea.

e EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea.



I. INTRODUCCION

1. CUESTION TRATADA

La moda como concepto viene definida en la Real Academia Espafiola como «uso, modo
o costumbre que estd en boga durante algun tiempo, o en determinado pais»; «gusto
colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos», y, como
«conjunto de vestimenta y adornos de moda». Como fendmeno sociocultural o artistico
puede ser estudiada bajo la 6rbita de numerosas ciencias o campos de estudio, sin
embargo, este trabajo se va a centrar en su andlisis desde un punto de vista plenamente
juridico, especificamente en el ambito del Derecho Mercantil. Los conflictos que derivan
de la moda, entendida como un concepto juridico, también pertenecen al ambito del
Derecho Mercantil, abarcando cuestiones como la propiedad intelectual, la competencia
desleal y los contratos comerciales relacionados con la industria de la moda. El proposito
de este Trabajo de Fin de Grado es analizar los conflictos de marcas renombradas en la
industria de la moda, explorando las vias de proteccion que pueden utilizar las grandes
firmas desde una perspectiva espafiola y de la Union Europea. A través de este andlisis,
se pretende proporcionar una comprension profunda de las estrategias legales y
comerciales que emplean estas firmas para salvaguardar sus derechos de marca. Ademas,
el estudio se complementa con un enfoque practico mediante la examinacion detallada de
dos casos de estudio reales de conflictos de marca relevantes, ilustrando como estas

firmas afrontan y resuelven dichos conflictos en la practica.

En este sentido el objetivo es examinar las distintas formas de proteccion legal disponibles
y su potencial adaptacion al dmbito textil de la industria de la moda, tomando en
consideracion la legislacion vigente evaluando a su vez su viabilidad y efectividad
mediante el andlisis de distintos casos contemporaneos y los posibles conflictos derivados

de estos derechos.

2. JUSTIFICACION Y RAZON DE LA ELECCION DE TEMA

La eleccion del tema se justifica en el hecho de que la industria de la moda es un sector
clave en la economia espafiola. Segin el ultimo Informe Economico de la Moda en
Espana, documento, que cada afio recoge los principales datos econdomicos en torno al
sector, «El negocio de la moda se recupera de la pandemia y vuelve a situarse como uno

de los principales motores de la economia espafiola. En 2022, la aportacion relativa del
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negocio de la moda en Espana al Producto Interior Bruto (PIB) del pais subio hasta el
2,8%, en comparacion con el 2,7% que habia registrado en el ejercicio 2021 y el 2,4%
hasta el que cayo en 2020. Los aumentos en la actividad de la industria textil, de la
confeccion y del calzado y en el comercio de moda provocaron esta subida.» Lo que

demuestra su importancia como uno de los principales motores econémicos del pais.

Por otro lado, las marcas de lujo en la moda representan un universo competitivo y selecto
en el mercado global que merece ser estudiado. Firmas emblematicas y de renombre han
ido estableciendo estandares inigualables en términos de calidad, disefio y exclusividad
consolidandose a nivel mundial como referentes indiscutibles en el sector. Su continua
innovacion, atencion al detalle y exclusividad de ofertas de productos han contribuido a
su posicion como marcas de prestigio, atrayendo a una clientela que busca distincion y
cierto estatus social a través de sus articulos de lujo. En este sentido, la importancia de la
exclusividad en las marcas radica en que no solo agrega valor a los productos de lujo,
sino que juega un papel esencial en lo que a estrategia de posicionamiento de la marca
respecta, pues lo que se busca es encontrar y mantener un equilibrio entre la accesibilidad

y la exclusividad asegurando cierta demanda en una esfera de distincion.

Todo ello implica, asimismo, una competencia feroz en la que cada firma lucha por
mantener su posicion privilegiada y salvaguardar la exclusividad que las caracteriza. De
este modo, se protege también el elemento de autenticidad en un mercado plagado de
imitaciones y productos que no buscan otra cosa que capitalizar la reputacion y renombre

de las marcas de alta gama.

En este contexto, los conflictos de marcas adquieren una relevancia significativa desde el
momento en que pueden tener ramificaciones legales y comerciales sustantivas para las
empresas y disenadores involucrados. Por ello, la proteccion de los derechos de propiedad
industrial e intelectual son fundamentales en este sector para que lo disefiadores cuenten
con cierta tranquilidad a la hora de salvaguardar sus creaciones y asi evitar el uso indebido

de las mismas.



3. METODOLOGIA

En cuanto a la metodologia utilizada, si bien no hay metodologia especifica para el
analisis del Derecho Mercantil en general, para este trabajo de investigacion se va a
realizar una revision bibliografica de fuentes tanto primarias como secundarias que
incluyen preceptos legales y reglamentarios, articulos académicos, articulos de prensa,
trabajos de fin de grado e informes, entre otros, con &nimo de entender a nivel teodrico el
ambito de la propiedad intelectual desde una perspectiva general y su aplicacion en el
sector de la moda. En primer lugar, y, para contextualizar lo que son y lo que suponen los
conflictos de marca en el sector de la moda, se expondran las distintas vias de proteccion
disponibles en Espafia para que las firmas puedan salvaguardar los productos que
comercializan. Sin embargo, este trabajo hard mas hincapié en la proteccion de las marcas
de renombre mas exclusivas. Por ello, en segundo lugar, se procederd a analizar dichos
conflictos en el contexto de los asuntos de Gucci vs Guess y Prada vs Guess por ser dos
de los mas relevantes de los ltimos afios. Para su estudio en profundidad, se acudira a la
realidad juridica reflejada en la legislacion vigente, a decisiones judiciales de los
tribunales europeos y a literatura relevante que refleje el pensamiento doctrinal en la
materia. El estudio de las particularidades y desafios que enfrentan las marcas en la
salvaguarda de sus derechos de propiedad intelectual e industrial, permitira una
comprension integral y comparativa de los distintos niveles de proteccion y las estrategias
legales que adoptan las marcas para mantener su exclusividad y posicion en el mercado.
Los limites de la investigacion radican en la constante evolucion del sector y la
legislacion, lo que puede implicar que algunos aspectos analizados queden
desactualizados con rapidez. Ademas, la diversidad de jurisdicciones y las diferencias en
las leyes de propiedad intelectual e industrial a nivel internacional pueden restringir la

aplicabilidad de ciertas conclusiones a contextos especificos.

4. EL FASHION LAW O DERECHO DE LA MODA COMO ESPECIALIDAD
JURIDICA EN EL CONTEXTO DE LA INDUSTRIA DEL LUJO

El Derecho de la Moda tiene su origen en Nueva York, donde surgen los primeros bufetes
de abogados especializados en Fashion Law. El hecho de que la moda contara con
caracteristicas juridicas propias y exclusivas, impulso el Derecho de la Moda como una
nueva rama del Derecho. Su precursora, Susan Scafidi, a pesar de los obstaculos,

consigui6 lanzar en 2005 el blog “Counterfeit Chic”, incluido en la actualidad entre los



blogs més importantes en materia de Derecho, y su libro: “Who Owns Culture?
Appropriation and Authenticity in American Law.” Gracias a ella, la materia es
considerada un area legal autonoma e independiente. En 2010, se funda el Instituto de
Derecho de la Moda, siendo el primer centro académico del mundo dedicado a los
aspectos juridicos de los negocios pertenecientes a la industria de la moda. Esta nueva
especializacion del Derecho, se extendi6 mas tarde por Europa, teniendo como

principales adoptantes tempranos a Inglaterra, Italia y Espana.

Para definir propiamente el concepto de Fashion Law, la mejor definicion es la de su
precursora, que lo define como: «un campo que abarca la sustancia legal del estilo,
incluyendo las cuestiones que puedan surgir a lo largo de la vida de una prenda de vestir,
a partir de la idea original del disefiador y continua todo el camino hasta el armario del
consumidor. En términos estructurales, plantea cuatro pilares basicos del Derecho de la
moda: la propiedad intelectual, negocios y finanzas, con subcategorias que van desde la
legislacion laboral a los contratos sobre bienes inmuebles; el comercio internacional y la
regulacion gubernamental, las cuestiones relativas a la seguridad y la sustentabilidad; y
la cultura del consumo y los derechos civiles. Ademas de su enfoque central en la ropa y
los accesorios, el Derecho de la moda comprende areas relacionadas, tales como la
produccion textil, el modelaje, los medios y las industrias de belleza y fragancia».
Teniendo en cuenta esta definiciéon en consonancia con la del resto de expertos en la
materia, se puede definir muy acertadamente y desde una perspectiva juridica, como el
conjunto de normas juridicas de derecho publico y privado que regulan el ambito
empresarial y creativo de la industria de la moda. Se trata de una rama juridica especifica
que, teniendo cabida principalmente en el Derecho Mercantil, esta en constante relacion
con otras disciplinas juridicas que toma de base para resolver cualquier cuestion que se

plantee en el sector de la moda.

En la actualidad, Espaia cuenta con la Asociacion de Expertos en Derecho de la Moda,

consolidado como primer organismo oficial dedicado al Derecho de la Moda.

La industria de la moda en nuestro pais, ha alcanzado tal importancia que hoy en dia
resulta imposible que no haya demanda de abogados especialistas capaces de prestar
proteccion legal a las creaciones de disefadores y modistas. Sin embargo, solo los
despachos més punteros han desarrollado un departamento especializado en atender este

tipo de necesidades ya que actualmente no existe como disciplina asentada. Dado el



alcance y progresion de este sector resulta de relevancia analizar desde un punto de vista
juridico las principales soluciones que propone el legislador para tratar de proteger tanto

a los disefiadores como a sus creaciones.?

Por otro lado, la moda de lujo tiene su origen en los salones de Paris del siglo XIX, donde
se empezaron a desarrollar las colecciones de moda. Hoy en dia, el lujo suele asociarse
con la opulencia, como coches caros y relojes con diamantes. No obstante, el lujo es un
concepto subjetivo que mezcla exclusividad y satisfaccion. Enrique Loewe, un destacado
fundador de una marca de lujo, sostiene que «cualquier objeto puede ser lujoso
dependiendo del valor personal que le otorguemos». La Real Academia Espaiola define
el lujo como «una muestra de riqueza y un conjunto de cosas costosas y no esenciales».
En moda, lo que puede parecer superfluo se vuelve esencial para los aficionados, logrando

asi la exclusividad.

Para pertenecer al sector del lujo, una marca debe transmitir emociones y sentimientos,
ofreciendo productos de alta calidad que brinden una experiencia superior. En el siglo
XX, el lujo estaba vinculado a la artesania, pero en el siglo XXI, en la era digital, el lujo
integra la artesania con la tecnologia, permitiendo un crecimiento exponencial y realista.
Este crecimiento varia segtn la region del mundo, con paises como Rusia, Estados Unidos
y China considerando el lujo como algo material, mientras que otros paises aprenden de
ellos. Recientemente, ha surgido el concepto de “premium”, que se confunde con el lujo.
Los productos premium tienen caracteristicas especiales y una calidad superior, pero el
lujo va mas alla, proporcionando una experiencia emocional y sensorial. En conclusion,
el lujo en la moda no se trata solo de lo que vestimos, sino de como y por qué lo hacemos,

buscando siempre las sensaciones que nos brinda el producto.?

Decia Coco Chanel que «el Iujo no es lo contrario de la pobreza, sino de la vulgaridad».
En este sentido, una de las figuras mas relevantes de la historia de la moda expresaba que
el lujo no era una mera cuestion de dinero, sino de elegancia y sofisticacion. Sin embargo,

a menudo, esos conceptos estan ligados con el de exclusividad.®

1 ORTEGA BURGOS, E «Derecho de la moda en Espafiax: https://enriqueortegaburgos.com/el-origen-del-
derecho-de-la-moda/

2 LOPEZ MUNIESA, R «La evoluciéon de la moda y el lujo: pasado, presente y futuron:
https://www.eddkmagazine.com/moda-y-lujo/

3 https://www.expansion.com/fueradeserie/moda-caprichos/2022/02/24/620a72f8¢5fdeal9118b45¢7.html
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Las marcas de lujo en la moda conforman un universo exclusivo y altamente competitivo
en el mercado global. Empresas iconicas como Chanel, Hermeés, Versace, Dior, Prada,
Yves Saint Laurent, Armani, Valentino, Louis Vuitton o Gucci han establecido estandares

de calidad, disefo y exclusividad que las han consolidado como referentes en la industria.

El proceso de creacion en la moda implica la elaboracion de modelos originales y la
concepcion de prendas y accesorios que reflejan el talento y la creatividad del disefiador.
Para atraer al consumidor y generar reconocimiento en el mercado se utilizan marcas o
signos distintivos que conectan de manera inmediata al empresario con el consumidor.
Las grandes casas de moda mencionadas son un claro ejemplo del nexo de conexién

existente entre las marcas y la moda.

Para un mejor desarrollo de la cuestion principal o propoésito de este trabajo, cabe aclarar
que las marcas de lujo y las marcas de renombre estan estrechamente vinculadas, pero
presentan diferencias fundamentales. Tal y como se ha mencionado previamente, las
marcas de lujo se distinguen por ofrecer productos de alta calidad, cierta exclusividad y
precios elevados, atendiendo a un segmento especifico del mercado que busca prestigio
y distincion. En este sentido, lo que se ofrece al consumidor es un estilo de vida y un
estatus social. Por otro lado, las marcas de renombre son aquellas que han alcanzado un
alto nivel de reconocimiento y prestigio en el mercado general. Aunque muchas marcas
de lujo son también marcas de renombre debido a su larga trayectoria y la calidad de sus
productos, no todas las marcas de renombre han de ser necesariamente de lujo. Por tanto,
todas las marcas de lujo son marcas de renombre debido a su exclusividad y prestigio,
pero no todas las marcas de renombre son marcas de lujo, ya que el reconocimiento puede

provenir de factores mas alla de la exclusividad o el precio.

Foto 1: Piramide del lujo
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II. CONFLICTOS ENTRE GRANDES MARCAS DE
RENOMBRE

La auténtica esencia de la moda radica en crear prendas que inspiren y atraigan a los
consumidores. Se trata de un sector en evolucion, que reinventa estilos antiguos para dar
vida a nuevas creaciones, muchas de las cuales se transforman en obras de arte y cldsicos
atemporales de la moda, y por ello, la competencia feroz y las disputas legales constantes

ponen en peligro su estabilidad y desarrollo.

Los conflictos en esta industria tienen un gran impacto en empresas y disefiadores ya que,
a menudo, desencadenan disputas legales, pérdidas de reputacion y dafios a nivel
financiero o econdémico. Estos pueden surgir cuando una marca considera que otra esta
utilizando un nombre, logotipo o elemento distintivo similar o idéntico que puede generar

confusion entre los consumidores o diluir la identidad de la marca original.*

El sector, en general, enfrenta retos legales significativos, que incluyen la proteccion de
disefios y marcas, asi como la lucha contra la pirateria y la falsificacion. La proteccion de
la propiedad intelectual es uno de los mayores desafios, abarcando desde la obtencion de
patentes para disefos innovadores hasta la defensa de marcas registradas frente a la
competencia desleal. En concreto, las marcas de lujo estan en constante lucha para
proteger sus disefios exclusivos y marcas registradas, siendo particularmente vulnerables
debido a la gran cantidad de imitaciones y falsificaciones que buscan aprovecharse de su
reputacion. Por ello, una de las cuestiones fundamentales son las vias de proteccion de

Sus creaciones.

1. PRINCIPALES ViAS DE PROTECCION EN ESPANA Y SU
RELEVANCIA EN UN MERCADO COMPETITIVO

Las vias de proteccion han de ser entendidas como mecanismos legales, técnicos y
estratégicos utilizados por las empresas para salvaguardar sus derechos e intereses en
diferentes areas, como la propiedad intelectual, la propiedad industrial y la competencia
desleal. Estas vias incluyen el registro de marcas, patentes y derechos de autor para
proteger la innovacion y la creatividad. También abarcan medidas contractuales, como

acuerdos de confidencialidad y licencias, que regulan el uso y la distribucion de activos

4 INTELECTUALORG, «La Batalla de los Logos: Conflictos de Marcas en el Mundo de la Moda»
https://intelectual.org/derecho-de-la-moda/batalla-logos-conflictos-marcas-mundo-moda/
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intangibles. Ademads, las acciones legales, como litigios, mediacion y arbitraje, son

fundamentales para resolver disputas y hacer valer los derechos de propiedad.

1.1 DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Como se ha expuesto anteriormente, el sector de la moda estd sujeto a una constante
amenaza de imitacion, lo que conduce a los disefiadores a recurrir a los derechos de
propiedad para evitar la copia de las creaciones y productos. Sin embargo, en Espaiia, a
menudo, muchas de las creaciones quedan expuestas a estas amenazas por la existencia
del principio de libre imitacion en el mercado. Este principio se ha ido limitando mediante
instrumentos legales en forma de derechos exclusivos (derechos de propiedad industrial
e intelectual), y otras herramientas de proteccién como los derechos de la competencia

desleal con caracter complementario, en un intento de frenar la imitacion o copia.

La réapida sucesion de tendencias y disefios en la industria dificulta considerablemente la
proteccion mediante derechos de propiedad intelectual por las condiciones de acceso a la
proteccion a excepcion de los casos de disefio industrial no registrado de la UE, de marcas
renombradas de la UE y de los derechos de autor, que otorgan cierta proteccion sin
necesidad de registro. Por ello, comunmente, para ciertas creaciones, los disefiadores no
suelen proceder al registro de sus creaciones como disefios 0 marcas y aqui es donde entra
en juego el Derecho de Competencia Desleal para combatir conductas de mercado que
supongan una amenaza al esfuerzo o reputacion de los creadores, aunque de manera mas

bien complementaria.

En este sentido, y en virtud del Articulo 10 bis del Convenio para la Proteccion de la
Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, constituye un acto de competencia desleal
«todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial
y en concreto, los actos de confusion, de descrédito o denigracion mediante aseveraciones
falsas y las indicaciones que puedan inducir al publico a error sobre la naturaleza o

caracteristicas de los productos».

Actualmente, su regulacion se encuentra en la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia
Desleal (LCD), constituyéndose el acto de deslealtad como un acto que perjudica tanto a
los intereses de los competidores como de los consumidores. En este sentido, se ha de
analizar cada caso individualmente en funcidon de sus circunstancias determinadas para

valorar si un acto formalmente incorrecto (imitacion, confusioén, aprovechamiento de
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reputacion etc.) puede alterar la libre decision de los consumidores y, por consiguiente,
distorsionar el funcionamiento del mercado, ya que unicamente dandose estas
condiciones se esta ante un acto ilicito desde el punto de vista de la competencia desleal .’
En virtud de esta ley, serd por tanto desleal todo comportamiento que resulte
objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, es decir, cualquier
comportamiento que no observe las normas de correccion y los buenos usos en el
mercado, siempre que se altere la estructura competitiva o el buen funcionamiento del

mismo, si bien ha de interpretarse de manera restrictiva.

Por otro lado, el Principio de Libre Competencia mencionado con anterioridad, en
relacion con el derecho constitucional de libertad de empresa o libre iniciativa econdmica,
implica el derecho y el deber de competir en el mercado sin obstaculizar la posicion
competitiva de terceros y sin alterar la libertad de decision de los consumidores, y, forma
parte junto con los derechos de propiedad intelectual del Derecho de la Competencia en
un sentido amplio. El Tribunal Supremo sefala al respecto que, si bien las creaciones han
de ser protegidas por el interés de los creadores o titulares de los derechos, nuestro
ordenamiento juridico establece como principio general el de libre imitabilidad en el

Articulo 11.1 LCD.®

Como excepcion a este principio y con fundamento en las palabras del Alberto Bercovitz’,
renombrado especialista en Derecho Mercantil en esta materia, la proteccion de los
derechos exclusivos de propiedad industrial y la proteccion contra la competencia desleal
forman dos circulos concéntricos, lo que significa que los derechos exclusivos de
propiedad industrial e intelectual otorgan una proteccién mas fuerte que la que se puede
encontrar en la competencia desleal, que, a diferencia de los anteriores, no otorga
derechos absolutos. Cuando un supuesto de hecho, quede cubierto por la proteccion
conferida por el derecho exclusivo de propiedad industrial o intelectual, no procedera
analizar su licitud o ilicitud desde la perspectiva del Derecho de Competencia Desleal.
Asi lo establecen de igual manera resoluciones del Tribunal Supremo al sefialar como

innecesaria la invocacion adicional de la tutela por la via de la competencia desleal,

> SSTS, Sala Primera, Civil, de 14 de marzo de 2007, y de 8 de octubre de 2007

§ CARBAJO CASCON, F «Imitacion de disefios de Moda en Espafia» Cuaderno 128 | Centro de Estudios
en Disefio y Comunicacion (2021/2022). pp 17-35 ISSN 1668-0227 17

" Bercovitz Rodriguez-Cano, A. (Dir.) (2009). Comentarios a la Ley de Competencia Desleal. Navarra,
Espaia: Editorial Aranzadi.

Bercovitz Rodriguez-Cano, A. (2009). Apuntes de Derecho Mercantil. 20* ed. Navarra, Espafia: Editorial
Aranzadi.
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aunque sea posible recurrir a la misma de manera meramente complementaria. Se
concluye, por tanto, que ante una conducta que infrinja un derecho de propiedad
intelectual, habra de tenerse en cuenta el “Principio de Consuncion” & de manera que se
aplique preferentemente la legislacion protectora de la propiedad intelectual que protege

mas intensamente los intereses de los titulares perjudicados.’

1.2 DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL

Las vias de proteccion de las creaciones también se pueden encuadrar en las ramas
especializadas del Derecho Mercantil de la Propiedad Industrial e Intelectual. En el
ambito de la Propiedad Industrial, tienen cabida las creaciones mas técnicas (Patentes y
Modelos de Utilidad), las creaciones estéticas (Disefio Industrial) y los signos distintivos
(Marca y Nombre Comercial). Estas figuras juridicas conviven junto a la proteccion
dispensada por la Propiedad Intelectual a través de los derechos de autor, siempre que se
cumplan los requisitos especificos de la normativa vigente para ello.’® Como se

demostrara mas adelante, ambas ramas estan, a menudo, interrelacionadas.

1.2.1 PROPIEDAD INTELECTUAL

En la industria de la moda, el derecho de propiedad intelectual desempefia un papel
fundamental en la proteccion de la creatividad y la originalidad puesto que la capacidad
de proteger las creaciones originales y distinguir una marca de la competencia es
fundamental para el éxito en un mercado competitivo y en constante evolucion. Su
impacto se extiende a todos los aspectos del mundo de la moda ya que no solo se protege
a los creadores y empresas, sino que fomenta la innovacion al otorgar reconocimiento a
aquellos que generan nuevas ideas y disefios impulsando el progreso en el sector y

promoviendo la creatividad.

Dentro de lo que se considera propiedad intelectual existen a su vez diversas vias de
proteccion en funcion de lo que se quiera proteger. Sin embargo, la via de proteccion mas

relevante para el desarrollo de este trabajo son los derechos de autor.

8 SAP Alicante, Secc. 8%, nim. 351/2007, de 26 de septiembre (asunto “Tous”).

9 CARBAJO CASCON, F «Imitacién de disefios de Moda en Espafia» Cuaderno 128 | Centro de Estudios
en Diseflo y Comunicacion (2021/2022). pp 17-35 ISSN 1668-0227 17

1 LORENZO LUNA, M (2023) «El derecho de la moda en Espafia desde una vision globalizada»
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A) DERECHOS DE AUTOR

El derecho de autor juega un papel fundamental en la industria de la moda ya que protege
las creaciones unicas de los grandes disefiadores. Las prendas de vestir, estampados,
patrones y disefios originales de las grandes firmas de moda son generalmente
considerados obras de arte y, como tal, estdn protegidas, de manera que se puede reclamar
la autoria de las creaciones y evitar copias no autorizadas por parte de otros competidores

en la industria.

Sin embargo, el aspecto de los derechos de autor, es un tema muy controvertido, pues no
queda claro si las prendas de ropa y otros accesorios son consideradas obras originales o
simplemente creaciones dirigidas a satisfacer una necesidad basica como es vestirse. Ante
esta problematica, el TIUE aclaré en la STJUE del 12 de Septiembre de 2019, en el asunto
C-683/17*, Cofemel vs G-Star, que los disefios de ropa estarian protegidos, en principio,
por la propiedad industrial mas que por la propiedad intelectual, lo que a nivel juridico
implica consecuencias diversas. El amparo por una figura u otra no es lo mismo, y la
diferencia radica principalmente en que la propiedad industrial protege de copias exactas,
reproducciones y copias serviles mientras que la propiedad intelectual protege a su vez
de los plagios, en principio, sin necesidad de que los disefios originales estén registrados

en los diferentes paises en los que se comercializan.

El Convenio de Berna sobre derechos de autor para obras literarias, musicales y pictoricas
de 1886 dejaba desde su entrada fuera del &mbito de la propiedad intelectual a las obras
procedentes del sector de la moda. Por ello, cada Estado decidi6 legislar por su cuenta
este aspecto conllevando con dicha legislacion un enorme problema de inseguridad
juridica. La sentencia del TJUE mencionada con anterioridad hacia referencia a un caso
que tuvo lugar en el 2019 cuando la marca G- Star present6 una demanda contra Cofemel
al considerar que se estaban plagiando ciertos modelos de prendas de ropa y, por lo tanto,
una vulneracion de su propiedad intelectual. Sin embargo, el TJUE sefial6 que los disefios
en los que se basaba la demanda eran meros efectos funcionales de las prendas, impropios
de una obra original, lo que se traduce en que ningln disefio de ropa en este sentido esta

protegido por la propiedad intelectual inicamente por su efecto estético.

1 sentencia del TIUE de 12 de Septiembre de 2019, Asunto C-683/17: ECLI:EU:C:2019:721
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En este sentido, se determina que las prendas al ser funcionales y utilitarias no pueden
tener derechos de autor, sin embargo, existe una excepcion basada en la Doctrina de la
Separabilidad que naci6 con el caso Mazer v. Stein, 74 S. Ct. (1954)*2. A partir de ésta, se
determina que una prenda de vestir solo se puede proteger mediante derechos de autor si
una parte de la misma puede separarse del resto, en cuyo caso, la proteccion solo recaeria
sobre el elemento separable si tiene la fuerza suficiente como para ser capaz de
identificarse por separado y considerarse de manera independiente del utilitarismo de la
prenda. Tras el obstidculo de la separabilidad fisica, se encuentra otro, relativo a la
originalidad, en la medida en que las creaciones de moda pueden seguir tendencias que

se inspiren en otros disefios de otros creadores.'®

Asi, dicha interpretacion por parte del TJUE no se aplica a creaciones textiles con una
originalidad suficiente como para ser reconocidas como auténticas obras de autor, ya que,
en ese caso, se podra optar por una proteccion a nivel universal por medio de la propiedad
intelectual. Dentro de esta categoria entrarian las prendas con caracter muy exclusivo.
Ante prendas, elementos graficos, patrones y dibujos originales y de caracter singular que
nazcan de decisiones libres y creativas de un autor y no de su funcidon practica cabe
proteccion y, es importante resaltar, que es necesaria la evidencia de la existencia de un
disefio de estas caracteristicas desde un momento en el tiempo anterior a cualquier uso

indebido como pueda ser un plagio.

1.2.2 PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial es el derecho exclusivo que posee una persona fisica o juridica
sobre una invencion un signo distintivo o un disefio industrial. En Espaiia los derechos de
propiedad industrial son diversos. En primer lugar, las patentes y modelos de utilidad, que
tienen por objeto invenciones industriales que tienen caracter técnico y no son por tanto
adecuados para la proteccion de creaciones cuya unica contribucion sea la estética. En
segundo lugar, los disefios industriales, que protegen la apariencia externa de los
productos. En tercer lugar, las marcas y nombres comerciales que protegen signos

distintivos, ya sean combinaciones graficas y/o denominativas, que ayudan a distinguir

12 Mazer v. Stein, 347 US 201, 219, 74 S.Ct. 460, 471, 98 L.Ed. 630 (1954)
13 DOMINGO BALDOVI, J, 2023, «La dual proteccion legal de la moda y el articulo de lujo»
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unos productos o servicios de otros idénticos o similares para productos o servicios

idénticos o similares de los competidores en el mercado.!*

Como se ha abordado con anterioridad, desde una perspectiva juridica, las marcas pueden

115

ser protegidas por la propiedad intelectual™. Sin embargo, Para creaciones singulares de

grandes marcas, es mas comun el registro de las mismas como disefios o marcas.

A) DISENOS INDUSTRIALES

Tomando como base los conceptos del RCE (Reglamento 6/2002 del Consejo de 12 de
diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios), del DCE (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), y de la LDI (Ley 20/2003 de 7 de julio de Proteccion
Juridica de Disefio industrial), se obtiene que el disefio industrial es la apariencia de la
totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las caracteristicas especiales de,
en particular, linea, configuracion, color, forma, textura o material del producto en si o de
su ornamentacion. Este concepto implica a su vez ciertas limitaciones, asi, la forma
reivindicada ha de realizar una funcion técnica que no deje libertad alguna para adoptar
otra forma que realice la misma funcidn, la forma y dimensiones del disefio han de ser de
“obligada” reproduccion para poder montar mecanicamente o conectarse dicho disefio
con otros productos y su explotacion o publicacién no puede ser contraria al orden publico

y a los principios aceptados de la moralidad®®.

Para que un disefio pueda ser protegido como tal, se exigen dos requisitos principales que
son la novedad y el caricter singular para que quede justificada dicha proteccion. En el
momento de valorar uno y otro, se ha de tener en cuenta a su vez el tipo de disefio, es
decir, para un disefio registrado, la novedad y la actividad inventiva deben valorarse en el
momento de presentacion de la solicitud de disefo y, para un disefio no registrado, los
requisitos han ser valorados en el momento en que el disefio haya sido divulgado,

constituyéndose en este caso concreto la divulgacion como un requisito especifico.

14 OEPM «;Qué es la propiedad industrial y qué se puede proteger?»: https://www.oepm.es/es/conoce-la-
propiedad-industrial/informacion-general/que-es-la-PI-y-que-se-puede-proteger/

15 SALAS, B. «La moda y los mercados online: una mirada desde la perspectiva del derecho marcario»,
Revista La Propiedad Inmaterial n.' 24, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2017, pp.
167-191. Dol: https:// doi.org/10.18601/16571959.n24.08

16 ORTEGA BURGOS, E, GARCIA PEREZ, F, ANTON JUAREZ, 1 (2022). Tratado de Derecho de la
Moda (Fashion Law), t.I1I, Aranzadi
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Aqui es donde entra en juego la colision de los diferentes dmbitos de proteccion que
confiere la propiedad industrial y la propiedad, por la naturaleza hibrida del disefio

industrial que incluye tanto aspectos estéticos como funcionales.

A este respecto, se ha de tener en cuenta la SAP Barcelona, Seccion 15%, de 26 de abril de
2019, n°4105/2019 Y7, que aborda la cuestion de la posibilidad de proteccion de un disefio
industrial al amparo de la legislacion sobre propiedad intelectual. La cuestion de fondo
que se plantea en dicha sentencia consiste en la valoracion de si una obra que constituye
un disefio destinado para su explotacion industrial puede merecer proteccion desde la
perspectiva de los derechos de autor que protege la legislacion sobre propiedad industrial
cunado tales disefios han sido a su vez objeto de proteccion particular desde la perspectiva
de la legislacion sobre propiedad industrial y mas concretamente, de la legislacion sobre
el diseno industrial. Es una cuestion importante ya que entran en conflicto dos sistemas
distintos de proteccion. Por un lado, el que concede la legislacion sobre propiedad
intelectual a los autores y el que establece la legislacion sobre propiedad industrial sobre
disefio, que es mas limitado en el tiempo. Para resolver esta cuestion, se ha de acudir al
Articulo 3 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) que parece
partir de un sistema de acumulacion absoluta ya que establece que los derechos de autor
son independientes, compatibles y acumulables con la propiedad y otros derechos que
tengan por objeto la cosa material a al que estéd incorporando la creacion intelectual y con
los derechos de propiedad industrial que existan sobre la obra. Asimismo, la Disposicion
Adicional 10* de la Ley de Proteccion Juridica del Disefio industrial (LPJDI) de 2003
establece que «la proteccion que se reconoce al diseno industrial es independiente,
acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando
el disefio presente en si mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para

ser protegido como obra artistica segiin las normas de propiedad intelectual.»

En base a esos dos textos legales, se concluye que el disefio puede en efecto tener una
proteccion doble, como propiedad intelectual y como propiedad industrial siempre que se
dé una altura creativa de forma que integre una obra artistica. Por tanto, prima un sistema
de acumulacion parcial o restringida ya que se distingue entre disefios o creaciones

formales y otros que constituyen obras de arte aplicadas a la industria y, inicamente, los

7 Disefio y Derecho de autor: SAP Barcelona, Seccién 15, Caso Sillas, (ECLI: ES: APB:2019:4105).
(Necesidad de un nivel creativo «desbordante»?
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segundos tendrdn un doble ambito de proteccion. En este sentido, un disefio ha de
presentar el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser considerado como
creacion artistica que justifique este tipo de proteccion para evitar una aplicacion

indiscriminada del Principio de Acumulacion de Protecciones®®.

B) MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

Las marcas y los nombres comerciales son los dos derechos de propiedad industrial que

nuestra legislacion confiere para la proteccion de los signos distintivos.

El concepto de nombre comercial aparece definido en el Articulo 87 de la Ley de Marcas
segin el cual: «Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de
representacion grafica que identifica a una empresa en el trafico mercantil y que sirve
para distinguirla de las demés empresas que desarrollan actividades idénticas o
similares.». Por otro lado, las marcas son los signos distintivos que representan los
productos en el mercado, son las caras visibles de las creaciones de moda ya que a través

de ellas los consumidores identifican a las marcas y las eligen frente a otras.

Las grandes casas de moda protegen rigurosamente sus derechos de marca dado que gran

parte de su valor reside en las marcas que identifican sus disefios y productos asociados.

En este sentido, la marca es considerada el principal activo y referente de las empresas,
sobre todo de aquellas que buscan ser distinguidas de otras que comercializan productos

de idéntica o similar naturaleza.

El concepto de marca aparece recogido en el Articulo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas y, en muy similares términos, en el Articulo 4 del Reglamento
2017/1001 de 14 de junio de 2017 del Parlamento Europeo y del Consejo que dispone
que: « Podran constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los
nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto
o de su embalaje, o los sonidos, a condicion de que tales signos sean apropiados para:
a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; y

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades

18 HOSTALRICH, P (2022) «Los disefios de moda y los derechos de autor»:
https://enriqueortegaburgos.com/los-disenos-de-moda-y-los-derechos-de-autor/

18



competentes y al publico en general determinar el objeto claro y preciso de la proteccion

otorgada a su titular».

En virtud de la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre de
transposicion de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes
combinados y servicios de viaje vinculados, para que un signo pueda constituir una marca
se exige Unicamente que los signos se puedan representar de cualquier forma que se
considere adecuada usando la tecnologia disponible, sin especificar el medio empleado,
siempre que la representacion sea clara, precisa, autosuficiente, facilmente accesible,
inteligible, duradera y objetiva. El objetivo no es otro que definir la marca de manera que
se pueda determinar con precision y acierto el objeto de proteccion que se confiere al

titular.

La doctrina y jurisprudencia, han ido estableciendo tradicionalmente diferentes funciones
de las marcas, de entre las que destacan: la funcion indicadora del origen empresarial, la
funcién indicadora de la calidad, la funcién condensadora del goodwill, entendido como

fama o reputacidn asociada a una marca concreta, y la funcion publicitaria.

Tal y como establece el Articulo 2 LM estos derechos de propiedad se adquieren bien
mediante un registro validamente efectuado, o bien mediante solicitud de fraude de los
derechos de un tercero o violacion de una obligacion legal o contractual. Sin embargo, se
otorga igualmente un cierto derecho de exclusiva a los titulares de marcas que, sin estar
registradas, devienen “notoriamente conocidas” en el sentido del Articulo 6 del Convenio
de la Unidn de Paris. Este término define a marcas que debido a diversas circunstancias

tienen un elevado grado de conocimiento por parte del publico.®

Una vez abordado el hecho de que pueden constituir una marca “cualesquiera signos”, en
particular, las palabras, dibujos, letras, cifras, colores, formas o sonidos, siempre que sean
distintivos y apropiados para ser representados de manera que permita a las autoridades
competentes y al publico determinar de manera precisa el objeto de la proteccion otorgada
por dicha marca al titular, se atiende a la naturaleza de las marcas para establecer una

clasificacion de las mismas.

19 ORTEGA BURGOS, E, GARCIA PEREZ, F, ANTON JUAREZ, 1 (2022). Tratado de Derecho de la
Moda (Fashion Law), t.II, Aranzadi
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Si bien no existe ninguna clasificacion oficial, pueden determinarse dos grandes grupos®.
En primer lugar, las denominadas “marcas tradicionales”, al cual pertenecen aquellas
marcas facilmente asociadas por los consumidores con una funcién indicadora del origen

empresarial. Dentro de este grupo, se encuentran a su vez:

- Marcas denominativas: Se trata de marcas compuestas por elementos verbales en
caracteres tipograficos estandar. Por ejemplo, GUCCI.

- Marcas figurativas: se trata de marcas compuestas por elementos meramente
figurativos. Por ejemplo, el jugador de polo montado a caballo sosteniendo en alto
su palo de Ralph Lauren.

- Marcas mixtas: Se trata de marcas que incorporan tanto elementos figurativos

como verbales. Por ejemplo, Dolce & Gabbana.

En segundo lugar, las denominadas “marcas no tradicionales”, que son menos habituales
y menos identificables en cuanto al origen. Dentro de este otro grupo, se encuentran a su

VECZ:

- Marcas tridimensionales: protegen una forma tridimensional y también pueden
comprender elementos verbales o figurativos.

- Marcas de posicion: se protege la manera especifica en que la marca se coloca en
un producto determinado.

- Marcas de patron: se protege un conjunto de elementos que se repiten
periddicamente.

- Marcas de color: se protege un tono de color o la forma sistematica en la que se
combinan distintos colores.

- Otras marcas como las sonoras, las de movimiento, las multimedia, las de

holograma e incluso marcas olfativas, gustativas y tactiles.

Una marca que nos permite ejemplificar muchas de las marcas recién expuestas es Gucci,
reconocida mundialmente no solo por sus disefios emblematicos en moda, sino también
por su rigurosa proteccion de propiedad intelectual. La empresa ha registrado numerosas
marcas que encapsulan su identidad distintiva. Por ejemplo, Gucci posee registros para

su iconico logotipo entrelazado de las letras “G” en estampado repetitivo, asi como para

ORTEGA BURGOS, E, GARCIA PEREZ, F, ANTON JUAREZ, I (2022). Tratado de Derecho de la
Moda (Fashion Law), t.II, Aranzadi
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sus reconocibles patrones de doble G. Ademds, Gucci ha asegurado la exclusividad de
otros elementos clave como sus disefios de bolsos con herrajes especificos y variaciones
de su famoso monograma. Estas medidas de proteccion no solo fortalecen la identidad de
marca de Gucci, sino que también defienden su propiedad intelectual contra infracciones
y copias no autorizadas en el mercado global de la moda. Segun la base de datos de marcas
de la WIPO (Word Intellectual Property Organization), Guccio Gucci, S, p, A. ha llegado
a tener activos hasta 3400 registros a lo largo de los afios. Esto no significa que tiene mas
de 3000 marcas diferentes, sino que se trata de un nimero concreto de marcas registradas
en distintos paises del mundo. Hay que tener en cuenta la territorialidad de las marcas,
que implica que Unicamente tendran proteccion en aquellos territorios en los que se

obtenga el registro de la misma. %

Foto 2: ejemplos de marcas registradas de Gucci

‘= 1l
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El registro de marcas otorga a su titular el derecho exclusivo frente a terceros,
permitiéndole prohibir el uso de su marca sin su consentimiento. Si un tercero utiliza una
marca como propia sin el consentimiento del titular, estaria cometiendo una infraccion
marcaria. Por tanto, se configura una infraccion al derecho de marca cuando un tercero
hace uso comercial de: signos idénticos o similares, signos similares para productos

idénticos o similares o signos similares para productos relacionados.

A este respecto, y en relacion con las marcas, existen prohibiciones de registro absolutas
y relativas. Las primeras atienden a intereses publicos o generales, y las segundas,
responden a la preexistencia de derechos anteriores de terceros. En cuanto al contenido
del derecho de marca, como se ha establecido con anterioridad, el derecho de marca

confiere a su titular la capacidad de evitar que terceros utilicen el signo concreto en el

21 DEL RO HERMO, S «Gucci, sus marcas registradas, parte 1»: https://enriqueortegaburgos.com/gucci-
sus-marcas-registradas-parte-1/

21



trafico econdomico sin autorizacion. Esta posibilidad se extiende a aquellos casos en que
los usos se realicen en relacion con signos idénticos o similares para productos idénticos
0 semejantes y para productos o servicios en relacion a marcas renombradas incluso
cuando los productos o servicios sean diferentes. En este sentido, se establecen tres

escenarios principales de proteccion??:

1. Doble Identidad (34.2 a) LM y 9.2 a) RMUE): Aplica cuando tanto los signos
como los productos o servicios son idénticos. La infraccion se declara si alguna
de las funciones de la marca se ve afectada.

2. Riesgo de Confusion (34.2 b) LM y 9.2 b) RMUE): Aplica cuando hay similitud
entre signos y productos o servicios. Se deben cumplir tres requisitos: similitud
de signos, similitud de productos o servicios, y existencia de riesgo de confusion.
La similitud se analiza en los planos grafico, fonético y conceptual. También se
considera la complementariedad estética o funcional de los productos.

3. Proteccion Reforzada (34.2 ¢) LM y 9.2 ¢) RMUE): Aplica a marcas renombradas,
protegiéndolas incluso contra usos para productos o servicios diferentes. Basta
con que la marca posterior evoque a la anterior, y se debe probar la ventaja desleal,

el perjuicio al caracter distintivo o el perjuicio al renombre de la marca.

Esta ultima es la que mas interesa a efectos de este trabajo debido a su aplicacion
exclusiva a las marcas renombradas ya que ofrece un alcance mas amplio y especifico
para estas marcas de prestigio. En los siguientes apartados, se desarrollara en profundidad
este concepto juridico, destacando su relevancia en la proteccion de marcas de renombre.
Es importante subrayar que la invocacion de esta proteccion reforzada es opcional, es
decir, en un conflicto de marca, una firma puede decidir si la utiliza o no para salvaguardar
sus derechos. Esta opcion permite a las marcas reconocidas elegir la estrategia legal mas

adecuada para mantener su prestigio y evitar la dilucion de su valor distintivo.

22 ORTEGA BURGOS, E, GARCIA PEREZ, F, ANTON JUAREZ, I (2022). Tratado de Derecho de la
Moda (Fashion Law), t. I, Aranzadi.
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2. CONFLICTOS ENTRE MARCAS RENOMBRADAS EN RELACION A
LOS ASUNTOS GUCCI VS GUESS Y PRADA VS GUESS

Tal y como se ha expuesto en el Apartado 3.1, previamente, los conflictos de marca surgen
cuando dos o mas marcas presentan similitudes, ya sea en nombres, logotipos, colores,
patrones o cualquier otra forma, que pueden confundir a los consumidores. La confusion
resultante puede dafiar la identidad y la reputacion de las marcas involucradas, por ello,
una resolucion de los mismos eficaz es esencial, ya que fomenta la competencia leal,
respeta la creatividad e innovacion y, proporciona seguridad juridica, asegurando que los

activos intangibles de las empresas estén bien protegidos.

La resolucion de conflictos de marca se basa en normativas y leyes especificas que varian
segun el territorio. A nivel internacional, la Convenciéon de Paris y el Acuerdo ADPIC
regulan la proteccion de marcas. En la Union Europea, el Reglamento 2017/1001 sobre
la marca de la Union Europea establece las disposiciones legales. Ademads, también en
cada pais, existen leyes nacionales como la Ley de Marcas en Espafia. En este &mbito, los
precedentes legales ayudan en gran parte a determinar si existe similitud o confusion entre
marcas y los tribunales revisan casos anteriores para establecer criterios que guien futuras
decisiones. Para la resolucion de las disputas existen diversos procedimientos legales
comunes como el arbitraje o la mediacion ante tribunales especializados u organismos

como la OMPI que ofrece alternativas a la via judicial. 23

Una vez examinado exhaustivamente el marco tedrico referente a las diversas vias de
proteccion de las que disponen las marcas del sector de la moda en cuanto a su propiedad
intelectual, se seleccionan como ejemplos representativos Gucci y Prada por ser empresas
célebres no solo por sus altas calidades y disefios innovadores, sino también por ser
empresas lideres en cuanto a la proteccion de sus derechos de propiedad intelectual. Los
asuntos analizados en este trabajo son: la Sentencia del Tribunal General de la Union
Europea de 11 de octubre de 2016, Guccio Gucci SpA contra Oficina de Propiedad
Intelectual de la Union Europea, Asunto T-753/15%* y la Decision de la del 19 de
diciembre de 2023, Pattern consisting of triangle elements, Asunto R827/2023-2 ?°, que

Z3INTELECTUALIRG (2022): https://intelectual.org/derecho-de-marcas/conflictos-marca-resolucion-
disputas-similitud-confusion/

24 Sentencia del Tribunal General de la Union Europea de 11 de octubre de 2016, Guccio Gucci SpA
contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea, Asunto T-753/15, ECLI:EU: T:2016:604.
25 Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea, Decisi