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Resumen: Es comun incluir el derecho a la reparacion como uno de los elementos que conforman
el paradigma de la economia circular. En los Gltimos afios, puede observarse un impulso de este para-
digma, que afecta a muchas politicas publicas y, con ellas, a su legislacion especifica en la UE. Los de-
rechos de propiedad intelectual e industrial no son una excepcion, aunque su relacion con la reparacion
es histdrica y presenta contornos complejos. La reciente reforma de la normativa europea sobre disefios,
adoptada en 2024, ha supuesto, tras muchos esfuerzos, la consagracion de la conocida como “clausula
de reparacion”, pero este éxito legislativo puede verse frenado por una aplicacion extensiva y anticom-
petitiva del derecho de marcas, algo que puede rastrearse en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la UE (TJUE) y que se ha puesto de manifiesto especialmente en su reciente Sentencia recaida en
el asunto AUDI contra GQ. Se ofrecera una revision critica de dicha Sentencia, también basada en la
jurisprudencia el TIUE, y se sugerira una respuesta en clave regulatoria sobre pasos a dar para evitar el
bloqueo de la clausula de reparacion.

Palabras clave: disefio, marcas, reparacion, derecho a la reparacion, sobreproteccion, piezas de
recambio, funciones de la marca.

Abstract: It is common to include the right to repair as one of the elements comprised under the
paradigm of the Circular Economy. In recent years, this paradigm has received a boost that affects many
policies and, consequently, their specific EU governing legislations. Intellectual Property Rights are not
an exception to that trend, although their relations with repair activities is historic and with complex
contours. The recent reform of the EU design acquis, adopted in 2024, entailed the recognition of the
so-called “repair clause”, not without efforts. However, this legislative achievement could be braked
suddenly on the basis of an extensive and anti-competitive implementation of Trademark Law, a phe-
nomenon which can be traced back in the CJEU case-law, but has especially gained traction after the
recent delivery of its ruling in the case AUDI v. GQ. A critical review of such ruling, also based on the

* Los comentarios y opiniones juridicas del autor no pueden atribuirse en ningtin caso a las posiciones de la administracion
publica en la que presta servicios como funcionario de carrera, ni siquiera en el caso hipotético de que pudiesen ser coinci-
dentes.
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CJEU jurisprudence, will be offered, and, finally, it will be suggested that a regulatory response is nec-
essary to avoid circumventing the repair clause.

Keywords: design, Trademarks, Right to Repair, repairing activities, overprotection, spare parts,
trademark functions.

Sumario: I. Circularidad y derecho a la reparacion en el derecho europeo de la propiedad
intelectual e industrial: una relacion multifacética y problematica. II. El sistema europeo de pro-
teccion del disefio y la reparacion del producto complejo. III. Marcas, otros derechos de propiedad
intelectual, sobreproteccion y derecho a la reparacion a la luz de la Sentencia del asunto C-334/22,
AUDI AG contra GQ. 1. Una aproximacion conceptual; 2. Los hechos del caso y la respuesta del
TJUE. 3. Un comentario critico. IV. Conclusiones.

I. Circularidad y derecho a la reparacion en el derecho europeo de la propiedad intelectual e in-
dustrial: una relacion multifacética y problematica

1. Son muchas las areas regulatorias y de politicas publicas que se estan viendo afectadas por la
gestion de los retos medioambientales que todos los Estados, en menor o mayor medida, afrontan en la
actualidad y afrontaran en el futuro inmediato. En la Union Europea, el desarrollo sostenible del modelo
econdmico y el mantenimiento de un nivel elevado de proteccion y mejora del medio ambiente son prin-
cipios consagrados en el derecho originario!, e, igualmente, la propia Carta de Derechos Fundamentales
de la Unidn reconoce expresamente en su articulo 37 la proteccion del medio ambiente, obligando a las
Instituciones y a los EEMM a modular las politicas de la Unidn en ese sentido. En cumplimiento de estos
relevantes principios, la Union estd promoviendo la conocida como doble transicidon verde y digital, que
comprende un amplio conjunto de areas de actuacion, siguiendo lo apuntado en los ultimos afios en do-
cumentos estratégicos que van desde el Pacto Verde Europeo? a la muy recientemente publicada Estrate-
gia de Bioeconomia®, pasando por el Plan de accion para la economia circular de la UE* o el Pacto para
una Industria Limpia®, con el fin de transitar hacia un modelo en el que la actividad productiva reduzca
su huella de carbono sobre el medio ambiente, con un mejor aprovechamiento de todos los recursos y
materias primas. Para ello, diferentes sectores como el energético, el agricola, el de los transportes, el
industrial o el comercial se estan transformando tanto para mantener la competitividad de la economia
europea de cara al futuro como para proteger a los ciudadanos.

2. Uno de los elementos clave para el éxito de esta ambiciosa estrategia europea es, sin duda,
la promocion del aumento de vida media de los productos, de modo que las pautas de consumo puedan
variar y se reduzca la huella que, inevitablemente, el consumo de masas lleva aparejado. Este elemento
se encuentra indisolublemente ligado a la visién que propone la economia circular, que puede definirse
sintéticamente como un sistema econdmico que reemplaza el concepto de “final de vida util” del producto
gracias al hincapié que se pone en la reduccion, la reutilizacion alternativa, el reciclaje y la recuperacion de
materiales a lo largo de la cadena de produccion, distribucion y consumo de bienes®, impulsando un cambio
en el comportamiento tanto en el lado de la oferta (los productores de bienes) como en el de la demanda
(los consumidores). Bajo este paradigma, se pretende impulsar el paso de un modelo lineal de consumo
(basado en la sucesion consecutiva de las fases de extraccion de materias primas, fabricacion, utilizacion

! Articulo 3.3 de Tratado de la Unién Europea.

2 CowmisioN Europea, “El Pacto Verde Europeo”, documento COM (2019) 640 final.

> ComisioN EUROPEA, “A strategic framework for a Competitive and Sustainable UE Bioeconomy”, document COM (2025)
960 final.

4 ComisioN Europea, “Nuevo plan de accion para la economia circular por una Europa mas limpia y mas competitiva”,
documento COM (2020) 98 final.

5 ComisioN EuropEA, “Pacto por una Industria Limpia: una hoja de ruta conjunta para la competitividad y la descarbon-
izacion”, documento COM (2025) 85 final.

¢ J. KircHHERR / D. REIKE / M. HEKKERT, “Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions”, Resources,
Conservation and Recycling, Vol. 127, 2017, p. 229.
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y descarte final”) a uno en el cual los productos resultantes de la utilizacion encuentren una nueva vida, ya
sea mediante la reutilizacion de materiales y productos ya existentes para otros fines (mas alla de su uso
principal o con posterioridad a este) o por el reciclaje de los desechos que se generan tras el consumo.

3. El asunto tiene relevancia cualitativa y cuantitativa, ya que, segun diferentes estudios, del total
de productos que utiliza un consumidor medio europeo a lo largo de un aflo, casi el 40% termina en la ba-
sura, y una parte relevante de este total lo constituyen los desechos de productos eléctricos o electronicos,
en su conjunto o por piezas®. Igualmente, la adopcion del paradigma de la circularidad conlleva beneficios
econdmicos a pequefia escala (ahorra costes, promueve la innovacion e incrementa la resiliencia empre-
sarial), pero sus efectos macroecondmicos aun no parecen haberse producido de manera uniforme: para
que ello suceda, se argumenta que es necesario adoptar medidas sistémicas como el impulso a los estan-
dares de durabilidad de los productos, los incentivos a la reutilizacion o el establecimiento de requisitos
de eficiencia de las materias primas necesarias para la fabricacion, de modo que se transite de un modelo
de gestion de residuos a un verdadero sistema de creacion de valor e innovacion’. Muestras del respaldo
normativo a este paradigma serian los recientemente adoptados Reglamentos (UE) 2024/1781 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se instaura un marco para el estableci-
miento de requisitos de disefio ecologico aplicables a los productos sostenibles, se modifican la Directiva
(UE) 2020/1828 y el Reglamento (UE) 2023/1542 y se deroga la Directiva 2009/125/CE (en adelante,
Reglamento de Ecodisefo) y el Reglamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de diciembre de 2024, sobre los envases y residuos de envases, por el que se modifican el Reglamento
(UE) 2019/1020 y la Directiva (UE) 2019/904 y se deroga la Directiva 94/62/CE (en adelante, Regla-
mento sobre envases). El primero es una prolija norma de caracter horizontal que prevé la introduccion
de ambiciosos requisitos obligatorios de rendimiento para los productos ya desde su concepcion y disefio,
tales como la durabilidad, su caracter reutilizable, sus posibilidades de reparacion o de reacondiciona-
miento, entre otros'?, mientras que el segundo incorpora una serie de obligaciones para la totalidad del
ciclo de vida de los envases, en particular mediante la reduccion de envases innecesarios, la reutilizacion
o el rellenado de los mismos o la obligatoriedad de que todos los envases introducidos en el mercado
europeo deban ser reciclables. En el momento en que se escribe este articulo, la Comision Europea esta
preparando la propuesta de Reglamento de Economia Circular (Circular Economy Act), cuya publicacion
se espera para el tercer trimestre de 2026, en los términos del Plan de Trabajo de dicha Institucion'!.

4. Una de las aproximaciones mas interesantes que se incluye en este paradigma es la que propo-
ne el conocido como “derecho a la reparacion” o “derecho a reparar”'?, un amplio enfoque que preten-
de eliminar las barreras a la reparacion de productos que puedan imponerse por parte de los fabricantes,
posibilitando que los consumidores decidan cuando y como reparar sus productos y, de este modo, que
se reduzca el impacto ambiental del consumo'®. La justificacion subyacente de este enfoque comprende
preocupaciones medioambientales, como se ha apuntado, pero también la promocion de la autonomia
de los consumidores y, en general, el estimulo a la competencia'“.

7 G. Izquierpo GRraU, “Producer liability for substantial modification of products through Repair, Refurbishment and Re-
manufacturing”, European Review of Private Law, Vol. 32, n° 1, 2024, p. 10.

8 E. TERRYN, “A right to repair? Towards sustainable remedies in Consumer Law”, European Review of Private Law, Vol.
4,2019, p. 852.

° J. KircHHERR /M.P. JoNEs / OTROs, “A defense of the circular economy”, Journal of Industrial Ecology, prepublicacion,
2025, p. 14, disponible en https://doi.org/10.1111/jiec.70128 (consultado el 2 de diciembre de 2025).

10" A. Ruiz RopriGuez, “Novedades en el marco europeo de disefio ecologico para productos sostenibles”, en M.I. Can-
DELARIO Macias (DIR.), Los nuevos horizontes y metas de la Propiedad Industrial, Las Rozas, Ed. Aranzadi, 2024, p. 225.

" ComisioN EuropEa, “Commission Work Programme 2026. Europe’s independence moment”, documento COM(2025)
870 final.

12°S. OzTUuRKCAN, “The right-to-repair movement. Sustainability and consumer rights”, Journal of Information Technology
Teaching Classes, Vol. 14, nim. 2, 2024, pp. 217-219.

13 F. Lorez BERMUDEZ / X. VENCE DEzA, The European Directive on Common Rules Promoting the repair of goods. A critical
assessment of its drafting process”, Revista Galega de Economia, 2024, Vol. 33, nim. 2, p. 2.

14 L. CHAN GRINVALD / O. Tur-SiNal, “Intellectual Property Law and the right to repair”, Fordham Law Review, Vol. 88,
num. 1, 2019, p. 68.
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5. Conceptualmente, la reparacion de los productos es un proceso que puede definirse como la
restauracion de un bien defectuoso de modo que pueda volver a cumplir con la funcion para la cual ha-
bia sido concebido'. En términos juridicos, desde el punto de vista del derecho de los consumidores, se
puede calificar como reparacion aquel proceso realizado para devolver un bien de consumo a un estado
pactado por las partes en el contrato de (su) venta, en caso de falta de conformidad's.

6. Puede senalarse que la reparacion se considera una estrategia mas eficiente y sostenible in-
cluso que el reciclaje, en tanto implica una reduccion de gasto energético, de materiales y de agua y, en
general, reduce precios de transporte'’, pero debe diferenciarse conceptualmente, a los efectos de este
articulo, de otras muy relevantes técnicas que también se insertan en este paradigma, en tanto contribu-
yen también a la extension del ciclo de vida de los productos: hablamos de la restauracion (preparar o
modificar un objeto de modo que se restaure su funcionamiento o su funcionalidad dentro de su finalidad
concebida, sin que necesariamente deba cumplir al 100% con ella) y del “remanufacturing” (término de
dificil traduccion al castellano como refabricacion, cercano al reciclaje, que implica un proceso indus-
trial en el que un nuevo producto se produce a partir de objetos o componentes de objetos previamente
descartados y en el que se ha introducido al menos un cambio que afecta a su seguridad, su rendimiento
0 su propoésito, de modo que se separa del producto inicialmente puesto a la venta)'®. En todo caso,
todas estas técnicas apoyan un modelo de consumo de caracter regenerativo, frente al modelo lineal de
descarte de desechos ya mencionado'. Desde un punto de vista mas amplio, se apunta decididamente
que la circularidad, en términos generales, y la apuesta por la ampliacion de la vida util de los produc-
tos mediante la reparacion y las otras potenciales técnicas, en particular, revisten también un interés
geopolitico para la Unidén Europea y sus EEMM, en tanto reduce la dependencia que se mantiene con
terceros paises o bloques geopoliticos en relacion con materias primas criticas y recursos clave que son
esenciales para la actual estructura econdmica de la Union®.

7. Este derecho a la reparacion parece ser consistente con la preferencia de los ciudadanos, que,
de forma mayoritaria, muestran preocupacion por el impacto medioambiental de sus decisiones en tanto
consumidores, pero encuentran dificultades practicas que impiden que dichas preocupaciones se con-
viertan en acciones concretas®!. Generalmente, los estudios empiricos muestran que los consumidores
apoyan la respuesta regulatoria que propone el derecho a la reparacion y, en términos mas personales,
que la reparacion de productos incrementa la sensacidon de bienestar y la realizacioén personal por poder
conservar un producto al que se sienten vinculados después de un mas o menos amplio tiempo de uso?.
Entre las barreras que se pueden encontrar, destacan los problemas para disponer de las piezas de repa-
racion o para acceder a los servicios de reparacion, factores econdomicos, factores relacionados con el
tiempo necesario para la reparacion de un producto vis-a-vis la compra de un idéntico producto nuevo,
aspectos técnicos fundamentalmente derivados de la dificultad de la reparacion del producto especifi-

15 L. Ozanne / W.H. TuejANI MADUHANSI, “Consumer repair decision-making. A systematic literature review and future
research agenda”, International Journal of Consumer Studies, Vol. 49, 2025, p. 1.

16" Asi lo determinaba el articulo 1.2 f) de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo
de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantias de los bienes de consumo, hoy derogada por la Directiva (UE)
2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos
de compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE, y se deroga la
Directiva 1999/44/CE. No obstante, el prisma analitico que esta definicion propone sigue resultando de interés.

7 E. TERRYN, “A right to repair? ...”, p. 853.

18 Ambos procesos aparecen reconocidos normativamente en el ya citado Reglamento (UE) 2024/1781 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de disefio
ecologico aplicables a los productos sostenibles, se modifican la Directiva (UE) 2020/1828 y el Reglamento (UE) 2023/1542
y se deroga la Directiva 2009/125/CE.

1 D. MARIKYAN / S. ParaGiannipis, “Exercising the right to repair: a customer’s perspective”, Journal of Bussiness Ethics,
Vol. 193,2024, p. 35.

20 F. Lorez BErMUDEZ / X. VENCE DEzA “The European Directive on Common...”, p. 1.

21 K. ParajuLy /J. GREEN / 0TROS, “Product repair in a circular economy. Exploring public repair behaviour from a systems
perspective”, Journal of Industrial Ecology, vol. 28, n° 1, 2023, p. 2.

22 D. MARIKYAN / S. PApAGIANNIDIS, “Exercising the right to repair...”, p. 37.
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co e incluso factores emocionales®. La literatura especializada concluye que la decision de reparar un
producto depende tanto de elementos subjetivos de los consumidores (sus conocimientos, habilidades
e intenciones, inter alia) como de factores ambientales, es decir, un entorno regulatorio y econémico
propicio que apoye la reparacion*’. Es por ello que la Comision Europea propuso abordar el problema
desde el punto de vista del derecho del consumo, mediante una revision de la normativa que garantizase
derechos sustantivos de caracter horizontal para los consumidores, como la disponibilidad de piezas de
recambio, el acceso a los servicios de reparacion y de actualizacidén de dispositivos electronicos, cuyo
resultado mas tangible ha sido la Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de junio de 2024, por la que se establecen normas comunes para promover la reparacion de bienes
y se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y las Directivas (UE) 2019/771 y (UE) 2020/1828, (en
adelante, Directiva sobre derecho a reparar).

8. En los términos del Considerando 3 de esta Directiva, se hace necesario reforzar el marco ju-
ridico para que los consumidores puedan ver sus productos reparados de manera asequible y con libertad
de eleccion del proveedor de servicios de reparacion, con el fin de reducir la eliminacidon prematura de
los bienes atin ttiles, promoviendo su uso durante mas tiempo. Por tanto, conceptualmente, el derecho
a la reparacion comprende en puridad un conjunto de derechos subjetivos de caracter diverso que, en
tanto tales, son oponibles frente a los fabricantes, a los prestadores de servicios y a los vendedores de los
productos con diferente intensidad, aunque el alcance objetivo de la Directiva sobre derecho a reparar se
circunscribe, por el momento, a una serie de bienes duraderos, reconocidos en su anexo I, tales como
electrodomésticos de diverso tipo, pantallas electronicas, equipos de soldadura, teléfonos moviles y
tabletas pizarra o bienes que incorporen baterias para medios de transporte ligeros. El contenido norma-
tivo clave de la propuesta se encuentra en su articulo 5, que, bajo el inequivoco titulo “obligacion de re-
paracion”, impone a los EEMM (como toda Directiva) que velen porque el fabricante repare los bienes,
salvo que la reparacion del bien sea “imposible”. Igualmente, los fabricantes estan obligados a ofrecer
piezas de recambio y herramientas a un precio razonable que no disuada de la reparacion, y no podran
recurrir a clausulas contractuales ni a técnicas relacionadas con los equipos o los programas informa-
ticos que impidan la reparacion de bienes. En particular, no puede impedirse que los reparadores inde-
pendientes utilicen piezas de recambio originales o de segunda mano, piezas de recambio compatibles y
piezas de recambio realizadas mediante impresion 3D, siempre que dichas piezas sean conformes a los
requisitos del Derecho de la Union o nacional. Asimismo, el hecho de que el producto correspondiente
haya sido reparado previamente por cualquier otra persona no puede alegarse por el fabricante original
para negarse a una ulterior reparacion. A pesar de la aparente claridad de estas obligaciones, el hecho de
que no se hayan previsto en la normativa los plazos durante los cuales los fabricantes estan vinculados
al cumplimiento de dichas obligaciones arroja dudas, en el mejor de los casos, sobre la armonizacion de
este aspecto (el silencio de la Directiva al respecto puede dar lugar a diferentes plazos segun la trans-
posicion nacional, lo que va en contra del buen funcionamiento del mercado interior de los servicios de
reparacion) y, en el peor, sobre la efectividad del contenido obligacional en si*.

9. Pero, mas alla de sus contornos juridicos, el auténtico despliegue del derecho a la reparacion
debe enfrentarse, para su puesta en practica, a diferentes circunstancias que se dan simultaneamente. Su
aspecto central es, sin duda, el derecho de los consumidores individuales a reparar sus propios productos
(por si mismos o mediante el acceso a servicios de reparacion en régimen de libre competencia), pero
hay otros elementos vinculados a este fin principal, como pueden ser el acceso a otras actividades acce-
sorias a la reparacion (acceso a la informacion sobre los métodos de reparacion, incluyendo manuales
de instrucciones y métodos, y a los instrumentos para la reparacion, desde herramientas a software), la

2 N. TErRZIOGLU, “Repair motivation and barriers model: investigating user perspectives related to product repair towards a
circular economy”, Journal of Cleaner Production, vol. 289, 2021, pp. 6-8.

24 L. OzanNE / W.H. THEIANI MADUHANSI, “Consumer repair decision-making...”, p. 2.

2 L. Brancusl, “Not-so-great expectations of EU Directive 2024/1799 promoting repair and its nexus with IP protection”,
Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 20, nim. 10, 2025, p. 648.
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disponibilidad de piezas de recambio (para lo cual ha de facilitarse su fabricacion, su importacion y su
venta en el mercado) o la imposicion de determinados deberes a los fabricantes originales de los produc-
tos para que disefien sus productos de tal modo que su reparacién y mantenimiento sea posible, luchando
contra su obsolescencia (especialmente en el caso de los productos complejos o con elementos electro-
nicos incorporados)?, mediante estrategias de disefio industrial que pongan énfasis en la ingenieria con
la que el producto se concibe y las posibilidades técnicas del mismo para facilitar su mantenimiento y
reparacion?’. Se pretende, por tanto, que la dimension de la reparacion se inserte en el conjunto del ciclo
de vida del producto.

10. En términos generales, puede afirmarse que los distintos derechos de propiedad industrial
e intelectual pueden actuar como catalizadores de la transicion ecoldgica y el paradigma de la circu-
laridad en la economia: las marcas, en tanto vehiculo de transmision de informacion al consumidor, vy,
en particular, las marcas de garantia o certificacion, pueden orientar a los consumidores para que elijan
productos comercializados por empresas ecolégicamente responsables o realizados siguiendo pautas de
fabricacion sostenibles?. Las patentes (y los modelos de utilidad) fomentan la innovacioén y protegen
invenciones que pueden apoyar la transicion ecoldgica en numerosos sectores de la técnica, desde la
biotecnologia? a la produccion de energia renovable. Las variedades vegetales permiten la generacion
de plantas y semillas que pueden adaptarse a los retos climaticos, reducir el consumo de agua o luchar
contra la desertificacion. El disefio sostenible puede impulsar una vision segun la cual se puedan pro-
teger un modelo de concepcion y de produccion de bienes que incorpore implicaciones sociales, eco-
logicas y economicas®, lo que puede resultar igualmente atractivo a los potenciales compradores. Las
indicaciones geograficas y las denominaciones de origen protegen saberes tradicionales y elementos de
calidad vinculados al territorio®', permitiendo, precisamente, que la poblacion se fije en zonas rurales
menos urbanizadas y, con ello, se reduzca la intensidad en el consumo de recursos y se lleve a cabo
una gestion de los recursos forestales sostenible y necesaria, para que estos biomas cumplan su funcion
ecologica, por ejemplo.

11. Pero no es menos cierto que puede decirse también exactamente lo contrario: ese mismo
sistema de patentes ha favorecido el desarrollo de tecnologias que han sido intensivamente utilizadas
por diferentes sectores industriales, con efectos muy contaminantes. A través de la accion combinada
del derecho de marcas y las técnicas adecuadas de publicidad y marketing también se puede favorecer
la reputacion de productos que no son sostenibles en absoluto, e incluso puede producirse el conocido
efecto del “greenwashing”, que conlleva precisamente la transmision sesgada de informacion a los con-
sumidores. La competencia basada en los aspectos estéticos o formales o en los materiales especificos
de los productos, protegida a través del disefio registrado, puede presionar intensamente sobre el medio
ambiente precisamente por la utilizacion de determinados recursos y materias primas, sin consideracion
a su huella de carbono. Por tanto, parece claro que los derechos de propiedad intelectual e industrial
son neutros respecto de la consecucion de los objetos medioambientales, aunque no puede negarse que
pueden contribuir a afrontar los retos que se han sefialado al respecto. Por tanto, pueden servir tanto para
promover como para obstaculizar el transito hacia un modelo econdmico mas circular®?, Tanto desde una
perspectiva regulatoria como desde el punto de vista de los titulares de los diferentes derechos (teniendo

26 L. CHAN GRINVALD / O. Tur-SiNal, “Intellectual Property Law...”, pp. 97 vy ss.

27 L. ACKERMANN / M. TuiMakaA / OTROS, “Design for Product Care- development of design strategies and a toolkit for sus-
tainable consumer behaviour”, Journal of Sustainability Research, vol. 3, nim. 2, p. 3.

28 P, MoNTERO GARCiA-NOBLEIAS, La marca de certificacion de la Union Europea, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2023.

»® M.P. fniGuez OrTEGA, La proteccién juridica de las innovaciones biotecnoldgicas en materia vegetal, Ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2023, pp. 41 y ss.

30 B. Saras Pasuy, “La proteccion juridica del disefio sostenible en Colombia”, Cuadernos del Centro de Estudios en
Diserio y Comunicacion, vol. 106, 2021, p. 122.

31 P. MonTERO GARCIiA-NOBLEIAS, Denominaciones de origen e indicaciones geogrdficas protegidas, Tirant lo Blanch, Va-
lencia, 2016, p. 35y ss.

32 C.J.S. VRENDENBARG, “Durable Design: what role for EU Design Law in the green transition?”, GRUR International, Vol.
74, num. 6, 2025, p. 526.
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en cuenta sus elementos sustantivos y sus fines), todo dependera del uso que se haga de ellos, como se
demostrara con posterioridad. Al fin y al cabo, el derecho a la propiedad intelectual (e industrial) ha cris-
talizado igualmente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unién Europea (en su articulo 17.2),
con un contenido esencial intrinsecamente pro-propiedad que abarca tanto al alcance de su proteccion
(normas sustantivas) como reglas de caracter procesal®*. Por ello, una interpretacion y aplicacion cohe-
rente de la normativa que la protege debe ponderarse con el resto de principios y derechos reconocidos
en el mismo preeminente nivel normativo, incluyendo los que promueven la proteccion medioambien-
tal, sin que ninguno resulte esencialmente perjudicado. Dado el cardcter multinivel de la proteccion de
los derechos fundamentales en la Union Europea, estas reglas deben igualmente, ponderarse con lo esta-
blecido en el derecho constitucional interno de los EEMM?*, en donde pueden encontrarse otros muchos
puntos de contacto (y conflicto) entre diferentes tipos de derechos fundamentales, segtin su formulacion
y el rango de la norma en donde se reconozcan. Esta estructura juridica acaba creando una crisalida de
diferentes situaciones y gradaciones donde multiples aspectos se interrelacionan®, si bien es cierto que
hay diversas criticas al tratamiento fundamentalmente nominalista que la jurisprudencia del TJUE da a
estos equilibrios internos, dado que parecen resolverse siempre a favor de la robustez de los titulares de
derechos de propiedad intelectual e industrial®, algo que se mostrara con posterioridad.

12. Habida cuenta de estas coordenadas juridicas, debe remarcarse que, prima facie, las acti-
vidades de reparacion no son ajenas al marco regulatorio de los derechos de propiedad intelectual e
industrial de la Union Europea. De manera explicita, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacion de determinados aspectos de los de-
rechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la informaciéon (en adelante,
Directiva InfoSoc), reconoce en su articulo 5.3, letra 1), que los derechos de comunicacion al publico
y reproduccion de la obra pueden limitarse para usos en relacion con la demostracion o reparacion de
equipos, facultando a los EEMM para la adopcion de esta limitacion en las respectivas legislaciones
nacionales. Igualmente, la normativa reguladora del disefio industrial ha sido particularmente conscien-
te de las actividades de reparacion y, tras una compleja historia legislativa de més de 30 afios y varios
intentos fallidos, ha abrazado la conocida como “clausula de reparacion”, de aplicacion obligatoria para
todos los EEMM a maés tardar en 2032, tras la adopcion tanto de la Directiva 2024/2823, del Parlamento
Europeo del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre la proteccion juridica de los dibujos y modelos,
como del Reglamento (EU) 2024/2822, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el
Reglamento del Consejo No 6/2002, sobre dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento
CE n° 2246/2002, de la Comision, actualmente en fase de codificacion®’. En ambos casos, la reparacion
se inserta como un fenémeno que, dogmaticamente, tiene acogida en el sistema a través de una limita-
cion a los derechos de los titulares de determinados disefios. En el ambito del derecho de patentes (que
no esta armonizado de manera exhaustiva en la Union Europea), la teoria y la practica juridica recono-
cen expresamente la posibilidad de reparacion del producto patentado, aunque tratan de separarla de la
re-elaboracion o reconstruccion del producto que contiene la patente, que podria violar directa o indirec-
tamente los derechos del titular®®. Y es que, en términos generales, la reparacion supone necesariamente

3 A. StrROWEL, “Copyright strengthened by the Court of Justice interpretation of Article 17 (2) of the EU Charter of Fun-
damental Rights” en O. PoLLiciNo/ G. Ricio / M. Bassint (Eps.), Copyright and Fundamental Rights in the digital age. Edward
Elgar, 2020, pp. 40 y ss.

3 A. Rusi Puig, “Derecho fundamental a la propiedad intelectual en el art. 17.2 CDFUE y remuneracion de los artistas”,
Derecho Privado y Constitucion, nim. 39, 2021, pp. 347-348.

35 Para el caso espafiol, en amplitud, puede consultarse E. GALLEGO SANCHEZ / J. A. GIiL CELEDONIO (DIRS.), La dimension
constitucional de la propiedad intelectual, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023.

3 M. SENFTLEBEN, “The unproductive “overconstitutionalization” of EU Copyright and Trademark Law- Fundamental
Rights Rhetoric and Reality in CJEU Jurisprudence”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol.
55, pp. 1471-1514.

37 En adelante, DD y RDC.

3 C. Heath, “A three-step test for determining Patent infringement related to repair”, International Review of Intellectual
Property and Competition Law, Vol. 55,2024, p. 763-765; J. PiLa / P. TORREMANS, European Intellectual Property Law, 2°* ed.,
Oxford University Press, 2019, pp. 191-192.
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reconocer limites a los derechos de propiedad (no solo los intelectuales) de los vendedores de productos
al transferir (buena parte de) sus derechos cuando venden productos al publico®, de acuerdo con las
doctrinas legales del agotamiento del derecho, que han encontrado fortuna (con matices) igualmente
en el ambito del derecho de propiedad intelectual e industrial en la UE. Aun asi, bajo el prisma de este
marco juridico, pero también desde el punto de vista de sus efectos sobre el fomento de la competencia
en los mercados, incentivar este tipo de actividades de reparacion por parte de los productores origina-
les de productos o piezas, pero también por parte de sus competidores, se considera beneficioso para la
economia y para la sociedad en su conjunto*.

13. Pero el hecho de que el acervo europeo en materia de propiedad intelectual e industrial inte-
gre en determinadas circunstancias las actividades de reparacion no significa necesariamente que el pa-
radigma del derecho a la reparacion, tal como ha sido definido con anterioridad, sea acogido como doc-
trina interna de este amplio corpus juridico. Por el contrario, son muchos los especialistas que apuntan a
que tanto un uso maximalista o excesivo de los derechos de propiedad intelectual e industrial por parte
de sus titulares como interpretaciones excesivamente rigoristas de los érganos judiciales pueden consti-
tuir barreras para su efectividad y despliegue*!, ya que el conjunto de derechos de exclusion atribuidos
al titular correspondiente por alguno de los derechos de la propiedad intelectual e industrial (e incluso
por varios, de concurrir acumulacion de protecciones) puede chocar con determinadas actividades nece-
sarias para la puesta en practica del derecho a la reparacion, al hacerse presente el riesgo de que dichas
actividades se consideren como infractoras de dichos derechos, si no se cuenta con la autorizacion del
titular. El conflicto central, por tanto, es como hacer compatible el hecho de que determinadas las ini-
ciativas legislativas de la Union en pro del derecho a reparar requieran acceso a determinados productos
y, a su vez, la normativa de los derechos de propiedad intelectual e industrial permita que los titulares
de los derechos impidan dicho acceso ejercitando su haz de derechos de exclusiva®’. De hecho, tal es
la magnitud de esta tension que la propia Directiva sobre derecho a reparar reconoce que los derechos
de propiedad intelectual pueden constituir una barrera legitima y objetiva a la obligacion de reparacion
impuesta a los fabricantes®, lo que compromete de manera clara su efectividad practica, salvo que sea,
por tanto, en la propia legislacion europea que regula la propiedad intelectual e industrial donde se dé
acogida al fendmeno. Y es que es evidente que, sin un adecuado despliegue del derecho a la reparacion,
no es posible un transito a la circularidad.

14. En términos dogmaticos, como puede intuirse de lo ya desarrollado u¢ supra, hay un am-
bito en la legislacion sobre propiedad intelectual e industrial que se considera el mas adecuado para
encontrar este balance interno entre derechos e intereses contrapuestos: las excepciones y limitaciones
al ambito de proteccién material de cada tipo de derecho de propiedad industrial e intelectual. Las ex-
cepciones y limitaciones constrifien el alcance de la proteccion para responder a fines de interés publico,
a otros derechos o intereses en juego e incluso a valores cominmente aceptados por la sociedad en un

3 J.D. SARNOFF, “The right to repair, Intellectual Property, Exhaustion, and Preemption” en S. Ervy / N.S. Kim (Ebs.), The
Cambridge Handbook of Emerging issues at the intersection of commercial law and technology, Cambridge University Press,
2025, p. 216.

4 A. Kur, “As good as new- sale of repaired or refurbished goods: commendable practice or trademark infringement”,
GRUR International, Vol. 70, nim. 3, 2021, p. 228.

4 Inter alia, E. TERRYN, “A right to repair? ...”, p. 864; M. VaN DER VELDEN / E. MAITRE-EKERN/ D. KATLAND WANJA, “The
role of independent repair in a circular an regenerative economy”, Circular Economy and Sustainability, Vol. 4, 2024, p. 2985;
A. Kur/ I. CaLBoi, “Intellectual property in the circular economy”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 18,
N. 5, 2023, pp. 337-338; T. PIHLAJARNINNE, ‘Repairing and re-using from an exclusive rights perspective- towards sustainable
lifespan as part of a new normal?’,en O. RoNGSTAD E 1.B. @rstavik (EDs.), Intellectual Property and Sustainable Markets, Ed.
Edward Elgar, 2021, pp. 81 y ss.; E. Izvyumenko, “Intellectual Property in the age of environmental crisis: how trademarks and
copyright challenge the human right to a healthy environment”, International Review of Intellectual Property and Competition
Law, Vol. 55, 2024, pp. 864 y ss.

2 M.VANDERHEAGHE / J. VANHERPE, “The right to repair in the European Union. Considerations from an UE perspective”,
en D. GruvaerT, (Ep.), Sustainability, Law and Criminology, Intersentia, Louvain-la-Neuve, 2025, p. 47.

4 Art. 5.6 de dicha Directiva.
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entorno y momento dados*. Estas excepciones y limitaciones estan permitidas expresamente por la
normativa internacional de caracter imperativo, el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelec-
tual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC), y estan disponibles para que los firmantes
de dicho Acuerdo (la practica totalidad de Estados del mundo, y la propia UE) las incorporen en sus
ordenamientos juridicos de acuerdo con el conocido como “three-step-test”, segun el cual la correspon-
diente excepcion o limitacion debe aplicarse a casos especiales, que no atenten contra la explotacion
normal del objeto protegido y que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legitimos de los
titulares del derecho correspondiente®. En todo caso, las excepciones y limitaciones deben entenderse,
en el ambito del derecho europeo general y también en el acervo en materia de propiedad intelectual e
industrial de manera especifica, como derogaciones particulares a una regla general. Por tanto, siempre
se interpretan de manera restrictiva*. Pero es relevante sefialar que estas limitaciones y excepciones son
limites intrinsecos a cada uno de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Es decir, por cada
normativa concreta adoptada para tutelar el correspondiente objeto intelectual de proteccion (marcas,
patentes, disefios, derechos de autor, etc...), hay un listado de excepciones y limitaciones que pueden
recaer sobre €l y que, dada la naturaleza del derecho derivado de la Unidn, si se reconocen en Directivas
pueden presentar una naturaleza forzosa o, por el contrario, permitir que cada uno de los EEMM puedan
introducirlos a voluntad en sus derechos de propiedad intelectual o industrial nacionales. Asi las cosas,
la tutela de otros objetivos igualmente deseables a través de la limitacion de los derechos de los que goza
ex lege el titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial debe reconocerse de forma expresa
en el seno de la propia normativa, como puede colegirse de la jurisprudencia del TJUE, por ejemplo, en
materia de derecho de marcas*’, facilmente aplicable por analogia al resto de los derechos de propiedad
intelectual e industrial, ya se trate de aquellos ya armonizados en la Union Europea o de los que estan en
proceso paulatino de armonizacion.

15. Pero, ;qué sucede cuando se superponen diferentes derechos de propiedad intelectual e
industrial y, por tanto, los esfuerzos de conciliacion entre intereses contrapuestos que el legislador ha
previsto en el seno de la norma que tutela uno de ellos quedan neutralizados como consecuencia de su
interaccion con la extension de la proteccion de otro de los derechos que pudieran recaer sobre el mismo
objeto? La doctrina jurisprudencial sobre el juego de equilibrios intrinsecos antes anunciada deviene in-
suficiente ante esta posibilidad, algo que es mas comn de lo que parece por razones tanto juridicas como
de eminente indole practica: juridicamente, la acumulacion de protecciones sobre la misma creacion de
la mente es una apuesta clara del legislador europeo en buena parte de los casos posibles, como es el
caso de las interfaces entre la marca (tridimensional) y el disefio registrado o el disefio registrado y los
derechos de autor. En otro lugar ya hemos analizado en detalle los obstaculos que el desarrollo jurispru-
dencial de la interfaz que los derechos del disefio y los derechos de autor puede suponer a los efectos de
la reparacion cuando recaen sobre la misma creacion, llegando incluso a la neutralizacion de la clausula
de reparacion adoptada expresamente en la normativa relevante*. En términos practicos, incluso cuando
esta total identidad entre objetos protegidos no esta presente, cada vez es mas habitual que, en un mismo

4 A. Kur, “From minimum standards to Maximum rules” en J. UrLricH / Otros, TRIPS plus 20. From Trade Rules to
Market Principles, ed. Springer-Verlag, Berlin, p. 139.

4 Estos tres principios han de cumplirse de manera acumulativa, si bien en algtin caso con alguna especificidad, tal como
se recoge en los articulos 13, 17, 26.2 y 30 del Acuerdo de los ADPIC.

4 Este clasico principio hermenéutico se remonta a los afios ochenta del pasado siglo, pero, mas recientemente, puede
encontrarse en, entre otros, la Sentencia de 26 de octubre de 2006, Commission of the European Communities v. Kingdom of
Spain, ECLI:EU:C:2006:672, apartado 31, y posterior jurisprudencia en la materia.

47 SSTJUE de 23 de febrero de 1999, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV contra Ronald Karel
Deenik, C63/97, EU:C:1999:82, apartado 62; de 17 de marzo de 2005, The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy
contra LA-Laboratories Ltd Oy, C228/03, EU:C:2005:177, apartado 29 o, mdas recientemente y relevante a nuestros efectos
también en términos materiales, el Auto del TJUE de 6 de octubre de 2015, Ford Motor Company contra Wheeltrims srl,
C500/14, EU:C:2015:680, apartado 43.

8 J.A. GiL CELEDONIO, “Did copyright kill the repair clause? La clausula de reparacion y su posible neutralizacion bajo el
prisma de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE”, en A. Taro Praza / J. Costas CoMesaNA/ OTros (Dirs.), Nuevas
Tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial e intelectual V, Atelier, Barcelona, 2026, pp. 434 y ss.
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producto, convivan diferentes derechos de propiedad intelectual e industrial, correspondientes al mismo
o a diferentes titulares, y que un derecho sea capaz de superponerse a otros, ya sea por insuficiencias
regulatorias o por interpretaciones juridiciales excesivamente rigoristas. Hablariamos, en este caso, de
concurrencia de derechos de propiedad intelectual o industrial sobre el mismo producto.

16. Sera un ejemplo de ese segundo escenario el que se analizara en este articulo, a fin de de-
mostrar que la vis expansiva del derecho de marcas puede incluso neutralizar el efecto de la cldusula de
reparacion adoptada en el seno de la legislacion europea que tutela el disefio industrial, como se pone de
manifiesto a la luz de una reciente Sentencia del TJUE, la recaida en el asunto C-334/22, que enfrento
a la conocida compania automovilistica alemana AUDI AG con un comercializador particular de pie-
zas de recambio. Para ello, en primer lugar, se ofrecerd una vision panoramica del marco juridico de la
Unidn para la proteccion del disefio y como el fenémeno de la reparacion se ve reflejado a través de la
introduccion definitiva de la clausula de reparacion, que afecta a los productos complejos. Con posterio-
ridad, se ofrecera una sucinta aproximacion a la relacion entre el derecho de marcas y la reparacion de
los productos, para, finalmente, ofrecer una critica a la Sentencia del TJUE anteriormente citada.

I1. El sistema europeo de proteccion del disefio y la reparacion del producto complejo

17. El sistema juridico para la proteccion del disefio en la Union Europea se inserta armonica-
mente en un variado entorno internacional en el que existe una compleja profusion de Tratados, pero
pocas de sus normas presentan caracter imperativo®’, lo que ha sido objeto de un amplio estudio por
muy destacados especialistas®. La consecuencia logica de esta ausencia de reglas comunes imperativas
es, precisamente, la generacion de un espacio regulatorio generoso, lo que ha permitido que el disefio se
proteja de acuerdo con diferentes institutos juridicos en diferentes lugares. No obstante, su comprension
debe partir de un hecho consustancial que tiene ramificaciones econdémicas, sociales, culturales y, por
tanto, juridicas: la preocupacion por la proteccion del disefio es compartida historica y geograficamente,
en tanto el disefio como intangible, en sentido amplio, es la manifestacion mas evidente del acto de crea-
cion intelectual, a partir del cual se materializan el resto de expresiones y materializaciones especificas.
Partiendo de esa base, el sistema europeo de proteccion del disefio, hecho a medida para dar respuestas
a los retos de industrias fabricantes de productos utilitarios en las que la creatividad aporta un gran valor
afiadido al producto final, es un ejemplo de enfoque sistémico que pretende beneficiar a los disefiadores
(premiando su creatividad), inversores (ofreciéndoles una posicion exclusiva en el mercado con una limi-
tacion temporal) a las empresas competidoras (al aclarar los limites conferidos a cada disefio protegido) v,
en fin, a los consumidores, que son los usuarios de los productos disefiados. En términos criticos, parece
que la circularidad o la reparacion no fueron, en si mismos, elementos consustanciales del sistema adop-
tado, aunque no deja de ser cierto que este hecho juridico es consecuencia de que dicha preocupacion no
parecia ser la imperante entonces: segun destacados especialistas, el objetivo primordial de la normativa
tutelar del disefio fue anadir mas objetos al mundo, dado que nunca se incorporaron incentivos para desa-
rrollar un modelo en el que, por el contrario, se invirtiese en bienes duraderos y de alta calidad®'.

18. Sea como fuere, los contornos de este sistema de proteccion vienen dados por una serie de
elementos que lo distinguen de otros marcos protectores, entre los que pueden sefialarse la consagracion

4 J.A. GiL CeLEDONIO, “El Tratado de Riad sobre Derecho de los disefios (DLT) y su contribucion al sistema internacional
para la propiedad industrial e intelectual”, Revista Propiedad Intelectual e Innovacion Digital, Vol. 2, nim. 1, 2025, pags. 73-82.

0 A. Kur / M. LEviN / J. ScHovBo, The EU Design Approach: a global appraisal, Edward Elgar, Chentelham, 2018; A.
GARCiA VDAL, El disefio comunitario: estudios sobre el Reglamento (CE) num. 6/2002, Thompson Reuters Aranzadi, Madrid,
2012; C. FErRNANDEZ Novoa/ J.M. OTERO LASTRES / M. BoTaNA AGRA, Manual de la propiedad industrial, 3 ed., edit. Marcial
Pons, Madrid, 2017, pp. 354-478.

51 D. BELDIMAN / S. TEiLMANN-Lock / A. TISCHNER, “Designing for the European Green Deal- A supplementary protection
regimen for circular designs in the EU”, en D. BELpivAN (ED.), Design Law. Global Law and Practice. Ed. Edward Elgar,
Cheltenham, 2025, pp. 651 y 659-660.
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de un largo periodo de gracia (que no destruye la aptitud para que el derecho pueda registrarse y, por
tanto, concederse), el reconocimiento del caracter singular como requisito sustantivo (alejado del princi-
pio de originalidad, clave en la proteccion de los derechos de autor), un requisito de novedad alejado del
utilizado en los sistemas de patentes (incluso del europeo) y una clara orientacion al mercado, reflejada
en la nocion central del “usuario informado”, igualmente emancipada de figuras similares presentes en
otros ambitos de la propiedad intelectual e industrial®?. Asimismo, se ha argumentado muy solventemen-
te que alrededor de este sistema pivotan el resto de derechos de propiedad intelectual, con los que, por
tanto, tiene puntos de conexion y conflicto®. Es por ello por lo que el disefio es particularmente tendente
a que su objeto de proteccion pueda ser también protegido por otros derechos de propiedad intelectual
o industrial, generando acumulacion de protecciones de diversa naturaleza de las que se derivan, igual-
mente, diversas consecuencias.

19. Desde su inicio, la proteccion deriva de la coexistencia estructural entre la(s) proteccion(es)
nacional(es) y una proteccion unitaria con cobertura en todo el territorio de la UE, lo que se acomoda
juridicamente gracias a la convivencia entre la DD y el RDC originales (de publicacién en 1998 y 2002,
respectivamente), siguiendo el ejemplo exitoso del sistema europeo para la proteccion de las marcas.
Pero, reconociendo sus bondades y aciertos a lo largo de sus primeros afios de existencia, relevantes
estudios elaborados por la Comision Europea® y las consultas publicas de las partes interesadas mos-
traron que el momento de su reforma habia llegado: parte de su marco juridico seguia fragmentado y
debia actualizarse para afrontar los retos de los entornos digitales. La reforma se llevé a cabo de manera
rapida y pacifica y las nuevas versiones de ambas normas fueron adoptadas y publicadas en 2024. Su
contenido ha sido analizado por diferentes especialistas®, y todos subrayan la adopcion de la conocida
como clausula de reparacion como su elemento central.

20. Pero, antes de analizar materialmente dicha clausula, es necesario subrayar que el objeto
protegido de la normativa del disefio es, precisamente, el resultado de la tarea consistente en disefiar,
esto es, la idea y conceptualizacion de determinados elementos de un objeto que, sirviendo para lo
mismo que otros objetos similares, presenta un cierto nivel de individualidad en su apariencia’, con el
objetivo de hacerlo mas atractivo para los potenciales consumidores. Como es habitual en la dogmatica
comun a la propiedad industrial e intelectual, la normativa reguladora del disefio se preocupa de los
elementos que configuran y dan forma al aplicarse al objeto, y no por el objeto en si mismo, en tanto uni-
dad”’. Por tanto, la definicion legal de “diserio” es intencionalmente amplia y genérica, ya que el sistema
esta configurado precisamente para poder dar proteccion al mayor nimero posible de creaciones™, para
lo que se adopta un enfoque ciertamente neutral: el articulo 2 del RDC (y el articulo correspondiente
de la DD) establece que el disefio hace referencia a “la apariencia de la totalidad o de una parte de un

32 A. Kur, “Twenty Tears in Design Law- What has changed?”, en H. BosHer / E. Rosati (Dirs.), Developments and Direc-
tions in Intellectual Property Law. Oxford University Press, 2023, pp. 146-147.

53 U. SUTHERSANEN, “Breaking down Intellectual Property barriers”, Intellectual Property Quarterly, nim. 3, 1998, p. 284.

3 ComisioN Europea / Europe EcoNowmics, The economic review of Industrial Design in Europe- Final report. 2015 https:/
op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e62b2fd-f1c6-41ed-83bb-7c20370f6bfl/language-en (ultimo acceso: junio
de 2025); ComisioN EuroPEA, Legal review on industrial design protection in Europe — Final report, EU Publications Office,
2016. https://data.europa.eu/doi/10.2873/056970 (ultimo acceso: junio de 2025).

5 Inter alia, R. Brtka / D. Op DE Beeck, “EU Design laws: changes on the horizon”, European intellectual Property
Review, Vol. 8, niim. 45, 2023, pp. 463-471; S. Lourepo Casapo, “Analisis de las modificaciones previstas en la legislacion de
disefio industrial a nivel europeo”, en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Vol. 43, 2023, pp. 133-155; J. A. GiL
CELEDONIO, “La reforma del régimen juridico para la proteccion de los disefios industriales en Europa: principales elementos
de una (esperada) innovacion normativa” en M. I. CANDELARIO Macias (DIR.), Los nuevos horizontes y metas de la propiedad
industrial, Aranzadi, Madrid, 2024, pags. 147-177; A. ARrRoYO APARrIcIO, “Disefio industrial de la UE. Nocién y requisitos de
proteccion (reforma de la UE sobre dibujos y modelos industriales —“disefio industrial”—. Reglamento 2024/2822 y Directiva
2024/2823)”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 17, num. 2, 2025.

% C. Lence Reua, La proteccion del diseiio en el derecho espaiiol, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 17.

57 J. Pia / P. TORREMANS, European Intellectual Property ..., p. 461.

% A. Kur /M. LeviN, “The design approach revisited: background and meaning” en A. Kur / M. LEvIN / J. ScHovsBo, The
EU Design Approach... p. 10.
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producto derivada de las caracteristicas, en particular las lineas, los contornos, los colores, la forma,
la textura, los materiales del producto en si o su decoracion, incluidos el movimiento, la transicion
o cualquier tipo de animacion de dichas caracteristicas”.

21. Como puede observarse, el disefio se define por referencia a la nocion legal del producto en
el que se plasme o incorpore. Dicha nocidn es igualmente amplia: el mismo articulo 2 del RDC, en su
actual iteracion, reconoce que es un producto

“todo articulo industrial o artesanal, con exclusion de los programas informaticos, independien-
temente de si esta incorporado a un objeto fisico o se presenta en formato no fisico, incluidos: a) el em-
balaje, los conjuntos de articulos, la disposicion espacial de elementos destinados a formar un entorno
interior o exterior, y las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo y b) las obras o los
simbolos grdficos, los logotipos, los patrones de superficie, los caracteres tipograficos y las interfaces
grdficas de usuario”

La normativa, por tanto, admite la proteccion de disefios que se materialicen en objetos de una
sola pieza, pero también de disefios que se plasmen en productos complejos, aquellos constituidos por
“multiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto”. Bajo
este concepto su encuentran multitud de objetos de uso cotidiano y muy distinta naturaleza (y precio):
desde vehiculos utilitarios a bicicletas, sillas reclinables, muebles, electrodomésticos, etc...

22. Teleoldgicamente, la clausula de reparacion es una regla que intenta particularmente encon-
trar un equilibrio entre dos posiciones habitualmente contrapuestas que conviven dentro del complejo
ecosistema de la industria de la automocion: la que enfrenta en los mercados secundarios a los fabricantes
de vehiculos, que también comercializan piezas de recambio originales, con todo un conjunto de actores
econdmicos que van desde otros productores de piezas de recambio no originales a los talleres de repara-
cion, pasando por las compaiiias aseguradoras®. En estos ambitos pueden darse problemas desde el punto
de vista del derecho de la competencia, ya que son visibles tanto practicas colusorias como abusos de
posicion dominante en diferentes puntos de la cadena de valor®. Desde el punto de vista regulatorio, la
clausula pretende situarse a medio camino entre dos escenarios idealmente opuestos (y, por tanto, idén-
ticamente indeseables): uno en el que los componentes de un producto complejo no podrian encontrar
proteccion juridica como disefios registrados (escenario que, probablemente, desincentivaria la innova-
cion formal y podria acarrear una menor ideacion y fabricacion de productos complejos) y otro en el cual
dichas partes tendrian un muy alto nivel de proteccion, como cualquier otro disefio, lo que crearia serios
problemas desde un punto de vista de la competencia en mercados secundarios, ya que se sujetaria a los
consumidores finales a una especie de pseudo-contrato con el productor original, que subsistiria después
de la compra del producto complejo, lo que constituye un ejemplo de “lock-in effect”. Las solucion ju-
ridica intermedia es, por tanto, adoptar una regla (la clausula de reparacion) que incorpora una limitacion
a los derechos del titular del disefio registrado sobre una pieza componente de un producto complejo, de
tal modo que dichas piezas puedan ser aptas para gozar de la proteccion otorgada por el disefio registrado

% J.A. G CELEDONIO, “Halfway between protection and competition: the “repair clause” after the recent reform of the
EU Design acquis. Next steps for the Spanish legal framework™, Revista de Propiedad Intelectual e Innovacion Digital, Vol.
2, num. 3, pp. 24 y ss.

€ J. Tamayo VELAsco, “;Relaciones irreparables?: conflictos de libre competencia entre aseguradoras automovilisticas y
talleres de reparacion”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Vol. 43, 2023, pp. 231 y ss.

¢! Entre ambos extremos tedricos, ttiles en tanto casos de estudio, caben, por supuesto, otras opciones regulatorias, que po-
drian incluir el establecimiento de un periodo menor de proteccion para estas piezas frente a otro tipo de disefios o un sistema de
remuneracion con canones proporcionales a ser pagados a los titulares por parte de sus competidores del mercado secundario.
No obstante, tanto la Comision Europea como, particularmente, los grupos de interés del sector automovilistico las han rechaz-
ado por no ser suficientemente efectivas. Otras posibilidades se ubicarian fuera del &mbito objetivo del derecho de la propiedad
intelectual e industrial y se circunscriben mas bien al derecho de la competencia. Un buen resumen puede encontrarse en A.
FirtH, “Repairs, interconnections and consumer welfare in the field of Design”, en C. HEaTH / A. KAMPERMAN SANDERS (EDS.),
Spares, Repairs and Intellectual Property Rights, Kluwer International BV, La Haya, 2009, p. 150.
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de forma general, pero el haz de derechos exclusionarios atribuidos al titular se restrinja ante ciertos casos
en los que prima la necesidad de reparacion del producto complejo del que la pieza forma parte, siempre
y cuando se cumpla con una serie de requisitos. Y es que se ha apuntado correctamente que, desde un
punto de vista pro-competencia, en el mercado de ciertas piezas de recambio solamente la imitacion, en
el sentido de ofrecer un componente de forma idéntica, es la manera de proporcionar alternativas viables
a los consumidores®. Y ello es, simplemente, porque el comprador de un vehiculo en particular puede no
desear que este pierda su estética original como consecuencia de una reparacion.

23. Es relevante destacar que esta clausula de reparacion nunca estuvo pensada para todo tipo
de componentes cuyo recambio pueda hacerse necesario en un momento dado. El aceptado requisito de
visibilidad durante el uso normal como estandar de proteccion al que estas piezas se someten impide que
se protejan los disefios de aquellas partes del producto complejo que, aun siendo necesarias para su fun-
cionamiento (y ulterior reparacion), no son visibles®. Por tanto, el disefio de cualquier pieza no visible
(cualquiera bajo la carroceria, por ejemplo) no puede ser protegido y, en consecuencia, la aplicacion de
la clausula de reparacion nunca seria necesaria. En segundo lugar, siempre ha sido intencion de la Comi-
sion dedicar esta limitacion solamente a aquellas piezas que, a los efectos de reparacion, sean necesarias
para restaurar la apariencia original global del producto complejo, lo que la doctrina denomina piezas
“must-match”. Por ejemplo, las puertas, el parachoques, la tapa delantera o los espejos retrovisores se-
rian epitomes de piezas cuya fabricacion puede en teoria acogerse a la clausula de reparacion, pero no
asi otros elementos, como por ejemplo las llantas de aleacion de las ruedas®.

24. Con una compleja trayectoria legislativa que hemos analizado de forma detallada en otro
lugar®, que incluye dos intentos fallidos de introduccion de dicha clausula en la DD, su introduccion en
el RDC y una muy relevante Sentencia del TJUE, recaida en el caso conocido como Acacia®®, los actua-
les articulos 19 DD y 20 bis del RDC contienen la formulacion definitiva de la clausula de reparacion,
idéntica sustantivamente hablando, lo que garantiza su aplicacion uniforme y acaba con la historica frag-
mentacion del mercado interior de piezas de recambio en el territorio de la Union. Por tanto, los dere-
chos del titular sobre el disefio de componentes “must-match” del producto complejo quedan limitados,
siempre y cuando la reparacion sea para devolver el vehiculo a su estética original. Como contrapartida,
se incorporan una serie de obligaciones de diligencia debida e informacion a cumplir por los oferentes
de dichas piezas a los consumidores intermedios o finales, a fin de asegurar que no se va mas alla de su
ambito de aplicacion. En el caso de la DD, se ha dado un muy amplio plazo para su transposicion a los
sistemas juridicos nacionales (el 9 de diciembre de 2032, 8 afios desde la entrada en vigor) por parte de
aquellos EEMM que no tuviesen una clausula similar ya incorporada®”. Parece poco arriesgado decir que
la situacion ha mejorado desde el punto de vista del comercio intracomunitario: las relaciones entre los
productores de piezas originales que tengan disefios registrados sobre dichas piezas y los productores y

¢ A. Kur, “Limiting IP protection for competition policy reasons” en J. DRexL, (ED.), Research Handbook on Intellectual
Property and Competition Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, pag. 327.

% En los términos de la Sentencia de 28 de octubre de 2021, Ferrari SpA v Mansory Design Holding GmbH WH, C-123/20,
ECLI:EU:C:2021:889, apartado 46.

% A este respecto, “...la puerta de un automovil ha de reproducir las caracteristicas del modelo original para poder ser
incorporada al concreto vehiculo (modelo) que se pretende reparar y solamente servirda para tal modelo y no otro. Lo mismo
puede predicarse de los faros o los cristales. No ocurre lo mismo con las llantas... Estas no se advierten como un componente
del modelo complejo por cuanto el adquirente es consciente que existen multitud de modelos en el mercado y muchos de ellos
son intercambiables, cuando coincidan las caracteristicas técnicas de los mismos.”, Sentencia de la Audiencia Provincial de
Alicante de 18 de junio de 2010, ECLI:ES:APA.2010:2214, FJ cuarto.

% J. A. GiL CeLEDONIO, “Halfway between protection and competition...”, pp. 28 y ss.

% Sentencia de 20 de diciembre de 2017, Acacia Srl v Pneusgarda Srl and AUDI AG and Acacia Srl and Rolando D’Amato
v Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, C-397/16 y C-435/16, ECLI:EU:C:2017:992.

7 Adoptaron una clausula de este tipo ab initio Bélgica, Espaiia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Paises Bajos, el Reino Unido,
Hungria, Letonia y Grecia, con diferencias, aunque proclives a la liberalizacion. Influyen en esta posicion tanto la forma de
entender el mercado como la presencia o no de un fuerte sector de los recambios u otras industrias de accesorios. El resto de
EEMM han sido tradicionalmente poco proclives a la incorporacion de la clausula, por motivos de proteccion de sus industrias
automovilisticas nacionales.
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comercializadores de las piezas de recambio no provenientes del fabricante original deberian reducirse a
la verificacion de los cumplimientos que permiten acogerse a la clausula de reparacion, todo ello bajo un
marco juridico unificado, en el que no deberian darse mas conflictos que los ocasionales que se derivan
de las relaciones comerciales ordinarias. Su contribucion al paradigma del derecho a la reparacion no
puede menospreciarse, en tanto asegurar el atractivo econdmico de los componentes de reparacion, esto
es, su precio, es fundamental para su puesta en practica®®. La introduccion de competencia en el sector
de las piezas de recambio incrementara ademas la oferta de los servicios de reparacion y la disponibi-
lidad de las piezas. Con ello, se estima se reduciran los costes que conlleva la reparacion del producto
complejo, lo que hara la reparacion mas atractiva.

25. De hecho, que haya sido necesario adoptar la clausula de reparacién, como limitacion a un tipo
especifico de derecho de propiedad industrial, precisamente pone de manifiesto que los derechos de pro-
piedad industrial e intelectual pueden ser una barrera a tales efectos, si son utilizados por sus titulares como
medios para prevenir que los consumidores y los competidores tengan alternativas de reparacion. Este
comportamiento no presenta caracter novedoso: desde, al menos, los afios setenta del pasado siglo, estan
bien documentados los cambios en las estrategias empresariales de parte de la industria de la automocion
europea®, que comenzo a utilizar de manera intensiva los derechos de propiedad industrial que protegen el
disefio como herramienta para controlar el mercado secundario, como las Sentencias del TJUE recaidas en
los casos in Volvo v. Veng”’ o CICRA v. Renault’’ ilustran claramente. En puridad, igualmente los derechos
de autor o los derechos de patente pueden suponer obstaculos notables de muy diversas maneras™, particu-
larmente ante interpretaciones judiciales tendentes a proteger (quiza en exceso) el patrimonio juridico que
el haz de derechos del correspondiente titulo de propiedad intelectual o industrial confiere a sus titulares,
en detrimento de posiciones mas equilibradas’. En parte esto se debe a las estrategias proactivamente agre-
sivas de los titulares de los derechos concernidos, que pueden recurrir a un amplio ius prohibendi frente
a una gran diversidad de actos no autorizados de terceros, pero también al propio contexto geopolitico y
economico en el que se configuraron los derechos de propiedad industrial e intelectual tal y como los co-
nocemos hoy, con el modelo de elevada proteccion promovido por el Acuerdo de los ADPIC.

III. Marcas, otros derechos de propiedad intelectual, sobreproteccion y derecho a la reparacion a
la luz de la Sentencia del asunto C-334/22, AUDI AG contra GQ

1. Una aproximacion conceptual

26. Las repercusiones de las marcas sobre las actividades de reparacion son ampliamente co-
nocidas, en tanto juegan un rol fundamental no solamente para la comercializacion de los componentes
de productos complejos en tanto bienes en competencia con los ofrecidos por el resto de empresas, asi
como de los consiguientes servicios de reparacion, sino también para indicar que dichas piezas van
destinadas a la reparacion’. Muchos expertos vienen haciendo hincapié en las aparentes insuficiencias

% T. PHILAJARINNE, “European steps to the right to repair: to-wards a comprehensive approach to a sus-tainable lifespan of
products and materials”, University of Oslo Faculty of Law Legal Studies. Research Paper Series, nim. 2020-32, 2020, p. 8.

¢ L. GIMENO, “Spare parts in Spain and from a European perspective”, European Intellectual Property Review, nim.19,
1997, p. 537.

70 Sentencia de 5 de octubre de 1988, 4B Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd., C-238/87, ECLI: EU:C:1988:477.

I Sentencia de 5 de octubre de 1988, Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli and Maxicar v.
Régie nationale des usines Renault, C-53/87, ECLI:EU:C:1988:472.

2 T. PIHLAJARINNE, “European steps to the right to repair”..., p. 8 y ss; A.D. RosBorouGH/ L. WISEMAN/ T. PIHLAJARINNE,
“Achieving a (copy)right to repair for the EU’s green economy”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 18,
num. 5, 2023, pp. 344 y ss.

3 1. CaLBoLI, “Pushing a square into a round hole? Intellectual property challenges to a sustainable and circular economy
and what to do about it”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 55, 2024, p. 238.

™ A. TiSCHNNER / K. STASIUK, “Spare Parts, Trade Marks and consumer understanding”, International Review of Intellectual
Property and Competition Law, Vol. 54, 2024, pp. 26-27.
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concretas del actual acervo europeo en materia de marcas para el despliegue efectivo del derecho a la re-
paracion’. Si bien es cierto que estos especialistas apuntan singularmente a las potenciales infracciones
de marca en las que se puede incurrir cuando se reutilizan productos ya marcados para producir otros
productos nuevos (upcycling), particularmente en lo que a confusion en el consumidor o la dilucion de la
imagen que los consumidores tienen de una marca se refiere’®, la interfaz del problema tiene otras aristas
que alcanzan también, de manera no exhaustiva, a la publicidad de los servicios de reparacion, a la fa-
bricacion, la oferta y la publicidad de las piezas de recambio y a la propia comercializacion de productos
de segunda mano que hayan sido objeto de reparacion previa’”’. Todo este mosaico de posibilidades co-
merciales merecen una adecuada consideracion mas alla de la discusion académica, ya que una reciente
Sentencia del TIUE es paradigmatica a los efectos de demostrar uno (mas) de los obstaculos que puede
imponer el derecho de marcas en la practica cuando se da la circunstancia de que la marca convive con
otros derechos de propiedad intelectual o industrial que convergen en el mismo objeto’, esto es, la que
hemos denominado como concurrencia de protecciones.

27.Y es que las marcas pueden ser particularmente efectivas para bloquear a competidores, en
tanto que derechos de propiedad industrial, fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, a dife-
rencia de las patentes, los disefios o los derechos de autor, una marca puede proteger el signo distintivo
correspondiente por un periodo de tiempo tendencialmente infinito, siempre y cuando sea renovada cada
cierto tiempo”, pueda probarse su uso y no caduque o sea declarada nula, por lo que otorga al titular
un derecho que podria conservar infinitamente. En segundo lugar, los derechos que la marca otorga a
su titular pueden extenderse a la totalidad del producto o a su embalaje, una vez estos son marcados,
lo que es clave a los efectos de determinar el alcance practico de los derechos de exclusiva. En esto se
diferencia de los disefios registrados (que rara vez protegen todos y cada uno de los elementos de la
forma de un producto, en tanto estan expresamente excluidos del ambito de proteccion, por ejemplo,
aquellos elementos dictados esencialmente por su funcion técnica® y, ademas, son registrados en la UE
y sus EEMM sin un verdadero examen de fondo), de los derechos de autor (en tanto la proteccion solo
se extiende a los elementos creativos de la obra) o de las patentes, que, si bien legalmente extienden
sus derechos a los productos objeto de la patente, no son muy habituales los productos finales que, en
su totalidad, estan protegidos por una patente. Por tanto, tanto su extension ilimitada en el tiempo como
su amplio efecto protector sobre el producto final marcado permiten que un uso estratégico y proactivo
de la marca garantice posiciones preminentes en un determinado nicho de mercado, sin que sea facil de
eludir por los competidores, creando verdaderos bloqueos.

28. No parece arriesgado avanzar que el debate doctrinal que la citada Sentencia genera es inte-
resante, en tanto aporta luz a la discusion sobre las insuficiencias que el actual acervo europeo en materia
de propiedad industrial e intelectual tiene en relacion con el derecho a la reparacion ya analizado. Tal y
como se desgranara con posterioridad, se puede adelantar ya que se adoptara una postura critica con las

5 Inter alia, T. PIHLAJARINNE, “Repairing and re-using from an exclusive rights perspective...”, p. 81; M. SENFTLEBEN, “De-
veloping defences for fashion upcycling in EU Trademark Law”, GRUR International, Vol. 73, mim. 2, 2024, p. 100 y ss.; E.
Izyumenko, “Intellectual Property in the age of environmental crisis: how trademarks and copyright challenge the human right
to a healthy environment”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 55, 2024, pp. 864 y ss.; L.
ANTON JUAREZ (DIR.), 20 cuestiones clave sobre el derecho de la moda, Aranzadi, Madrid, 2024, p. 269 y ss.

6 1. ANTON JUAREZ, “Reutilizacion de productos textiles vs. Infraccion de un derecho de marca. Estrategias materiales y de
litigacion transfronteriza”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 16, nim. 1, 2024, p. 49.

77 K. KaESLING / S. DEutscH /A. WoLF, “Freedom to repair under Trade Mark and Patent Law- A more ecological approach
to industrial property rights?, GRUR International, Vol. 75, num. 1, 2026, p. 5.

78 Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, AUDI AG contra GQ, asunto C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76.

7 El Acuerdo sobre los ADPIC reconoce que el registro de una marca la protegera por un periodo de no menos de siete
afios. En la UE, esta regla se ha ampliado hasta los 10 afios, contados desde la fecha de presentacion de la solicitud (arts. 52
del RMUE y 49 DM).

8 J. A. GiL CeLEDONIO, ““Disefio industrial e innovacion tecnologica: limites y posibilidades a la luz de la reciente juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea” en M.I. CANDELARIO MAcias (DIR.), La propiedad industrial, entre la
digitalizacion, la innovacion y la sostenibilidad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025, pp. 273-282.
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lineas interpretativas de la Sentencia, por lo que esta contribucion se unird a ese ya bien documentado
estado del arte sobre el asunto.

29. Es punto de partida comun en dicho debate admitir que la promocion de este tipo de fines de
evidente interés publico requiere reflexionar sobre el alcance de los diferentes derechos de exclusiva que
pueden concederse sobre determinados bienes intangibles, sus potenciales limitaciones y excepciones
(tal y como aparecen recogidas en los catdlogos legales al efecto) y, en particular, los posibles conflictos
que puedan derivarse del solapamiento entre los diferentes derechos que pueden recaer sobre el producto
final protegido o, como es el caso que se va a analizar, por su contacto en determinadas situaciones del
trafico mercantil ordinario en las que la sobreproteccion lleva aparejada resultados econdomica y social-
mente suboptimos y, por ello, desaconsejables.

30. En términos generales, si bien es cierto que el acervo juridico de la UE en materia de de-
rechos de propiedad industrial e intelectual establece claras distinciones en cuanto al papel que des-
empefian las distintas categorias de derechos protegidos, todo ello para impedir la monopolizacién de
soluciones unicas que sean indispensables para el progreso técnico mediante derechos exclusivos rela-
tivamente faciles de obtener y con periodos de validez muy amplio (e incluso infinitos)?!, se permite
que, en aquellos casos en los que se cumplan con todos los requisitos sustantivos correspondientes, las
diferentes protecciones conferidas por el derecho del disefio registrado, del derecho de marca o de los
derechos de autor, por ejemplo, recaigan sobre el mismo bien inmaterial o sobre el mismo objeto pro-
tegido. Como regla general, por tanto, las diversas protecciones pueden convivir, salvo que el Derecho
de la Uni6n impida la coexistencia de varios titulos de proteccion juridica de manera expresa®?. Por ello,
en determinados casos la prohibicion de la acumulacion de protecciones es explicita®: asi, los disefios
registrados son acumulables con la proteccion otorgada por el derecho de marcas, por las normas del
derecho de autor e incluso por las acciones en materia de competencia desleal®. Los derechos de autor
se consideran compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial en general®®, y muy
en particular con los disefios®®, dada la existencia de las conocidas como obras de arte aplicado®”. No
existe norma expresa que regule explicitamente esta cuestion en el seno de la normativa que gobierna el
derecho de marcas, pero tampoco existe la norma contraria, por lo que, en aplicacion de los principios
antes mencionados, son igualmente acumulables con otros derechos que pudiesen existir, particular-
mente dado el amplio abanico de signos que pueden constituir una marca, en los términos del articulo
4 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,
sobre la marca de la Union Europea (en adelante, RMUE)®, siempre y cuando no haya una norma que

81 Si bien esto puede rastrearse ampliamente en la jurisprudencia del TJUE, baste observar el mismo principio en las

recientes Conclusiones del Abogado General Szpunar, de 6 de marzo de 2025, caso C-211/24, LEGO A/S contra Pozitiv Ener-
giaforras Kft., ECLI:EU:C:2025:153.

82 Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2020, Gombdc Kutato, Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft. contra Szel-
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, C-237/19, ECLI:EU:2020:296, apartado 51.

83 Para ello se arbitran determinados mecanismos que no pueden ser objeto de descripcion exhaustiva, pero, fundamental-
mente, son dos: la mayor o menor definicion conceptual del objeto protegido y, en el caso de los derechos de propiedad indus-
trial, los motivos de denegacion absolutos, que impiden que la creacion intelectual supere el correspondiente procedimiento
administrativo de registro.

8 Art. 96 RDC y Disposicion adicional décima de la Ley de proteccion juridica del disefio industrial.

85 Art. 3. 2* de Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propie-
dad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, en su version
consolidada.

8 Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, caso C-683/17, Cofemel- Sociedade de Vestudrio SA v
G-Star Raw CV, ECLI:EU:C:2019:721, apartados 50-52.

87 Si bien, en ausencia de definicion legal, hay multiples definiciones doctrinales, por su sencillez y amplitud utilizaremos
la planteada por J.A. GOMEZ SEGADE, “Panordmica de la nueva ley espafiola de disefio industrial”, Actas de Derecho Industrial
v derecho de autor, Vol. 24, 2003, pp. 29-30, segln la cual las obras de arte aplicado son “aquellas creaciones que consisten
en la forma de un objeto que, al margen de su utilidad, puede generar un efecto atractivo para los potenciales adquirientes”.

88 Podran constituir marcas, en particular (lo que nos permite vislumbrar a futuro otras posibilidades), “las palabras, inclui-
dos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos,
con la condicion de que tales signos sean apropiados para: distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de
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especifique la excepcion al declarar un solapamiento no permitido. El paradigma de este caso seria la
imposibilidad de registrar como marca tridimensional un signo constituido exclusivamente por la forma
u otra caracteristica impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto que sea
necesaria para obtener un resultado técnico, lo que traza una linea clara entre la compatibilidad entre
marca y patente®. Son multiples las consecuencias de este solapamiento particular y de las particulares
normas a las que se somete. Hay numerosa doctrina® y jurisprudencia® al respecto, que no serd objeto
de nuestro analisis, ya que la situacion puesta de manifiesto en el caso judicial que utilizaremos como
base para nuestra argumentacion presenta caracteres distintos.

31. En nuestro caso, se observara como la vis expansiva del derecho de marcas, visible en la
ampliacion de los contornos de algunos de sus conceptos clave gracias, fundamentalmente, a su inter-
pretacion dada por el TIUE, colisiona con la puesta en practica de la clausula de reparacion ya descrita,
presente en la normativa reguladora del disefio, y como, segun la interpretacion del TJUE, esta ultima ha
de ceder ante el derecho marcario en determinados supuestos de hecho. Por tanto, el derecho de marcas
se superpone tanto frente al despliegue de sus propias limitaciones legalmente reconocidas (resultando
indemne internamente) como, en la practica, a una limitacion legal al haz de derechos que, sobre un dise-
o registrado, tendria el mismo titular, en detrimento de legitimos competidores. Para una aproximacion
detallada al caso, se realizara un examen del contenido de la Sentencia y se confrontard, fundamentalmen-
te, con las opiniones juridicas expresadas por la Abogada General Medina en el seno del procedimiento.

2. Los hechos del caso y la respuesta del TJUE

32. El proceso nacional que da origen al caso se ventila ante el Tribunal Regional de Varsovia
(Polonia) y enfrenta, en el seno de un litigio por la supuesta vulneracion de los derechos de marca, a
AUDI AG, el muy conocido gigante automovilistico aleman, con GQ (nombre anonimizado), persona
fisica que, en tanto empresario, vendio piezas de recambio de automdviles (en parte a través de un sitio
de internet), principalmente a distribuidores, entre los afios 1986 y 2017. En concreto, este empresario
anunciaba y ponia a la venta rejillas de radiador, adaptadas y disefiadas para antiguos modelos de coches
AUDI, fundamentalmente de los afios ochenta y noventa (es decir, con una antigiiedad de entre 30 y
40 anos en el momento en que tuvo lugar la fase nacional del litigio). Estas rejillas se caracterizan por
llevar un elemento destinado a fijar el emblema de la marca figurativa registrada por AUDI como marca
europea para la clase 12 de la Clasificacion de Niza (vehiculos, piezas de recambio, accesorios para ve-
hiculos) y, por tanto, con validez en todo el territorio de la Union. Es relevante sefialar que, en el caso de
autos, la rejilla de radiador, aun cuando es un componente de un producto complejo que cumple con los
criterios must-match y, por tanto, puede ser producido por competidores al estar comprendida la pieza en
el ambito material de aplicacion de la clausula de reparacion, lleva o puede llevar el emblema del titular
superpuesto o colocado sobre ella®?, algo que es muy habitual en los usos de la industria automovilistica,

otras empresas y ser representados en el Registro...de manera que permita a las autoridades competentes y al publico en general
determinar el objeto claro y preciso de la proteccion otorgada a su titular”. 1déntico contenido material se encuentra en la Di-
rectiva paralela y, en consecuencia, en el articulo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su version consolidada.

% Segun el art. 7.1 ¢) del RMUE y su correlativa norma en la DM.

% A. VOoN MUHLENDAHL, “Three-dimensional trademarks and designs: comparisons and conflict”, en H. HArTwIG (DIR.),
Research Handbook on Design Law, Edward Elgar, Chentelham, 2021, pp. 441-481; S. Lourepo Casapo, Las marcas tridi-
mensionales, Aranzadi, Navarra, 2021.

1 Inter alia, SSTIUE recaidas en los casos C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG contra Stokke A/S y otros
ECLI:EU:C:2014:2233, en el citado ut supra C-237/19, ECLI:EU:C:2020:296, en los asuntos acumulados C-84/17, C-85/17 y
C-95/17 P, Société des produits Nestlé SA and Others v Mondelez UK Holdings & Services Ltd, ECLI:EU:C:2018:596 o, mas
recientemente, C-17/24, CeramTec GmbH y Coorstek Bioceramics LLC, ECLI:EU:C:2025:455.

2 Aunque es mas que probable que el recurso a la clausula de reparacion no fuese necesario, aun estando tedricamente en
vigor, en tanto los modelos de coches AUDI datan de los afios ochenta y noventa. En consecuencia, los posibles disefios reg-
istrados sobre la forma de rejilla del radiador ya habrian superado los 25 afios y serian de libre utilizacion, al menos desde un
punto de vista de dicha normativa. No obstante, no se da informacion al respecto en la documentacion del TJUE.
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dado el destacado lugar frontal en el que se ubica la rejilla del radiador. Por tanto, nos enfrentamos a
un caso en el que no se da una acumulacion de protecciones sobre el mismo bien intangible en sentido
estricto. Mas bien, nos encontramos ante un caso en el que el producto concernido (la pieza que es la
rejilla del radiador, posiblemente protegida en su momento por un disefio registrado) presenta en su con-
figuracion un signo distintivo protegido por una marca figurativa de la Unidn, en tanto dicho emblema
de AUDI se incorpora en la forma general del componente. £7go, un caso de concurrencia de derechos.

33. El Tribunal Regional de Varsovia, enfrentado a los hechos y a la legislacion en vigor, consi-
dera necesario remitir una serie de cuestiones juridicas al TJUE, en virtud del procedimiento de coope-
racion jurisdiccional que es la remision de la cuestion prejudicial del articulo 267 del TFUE. En el seno
del proceso, la cuestion central es relativa a la interpretacion de los articulos 9, apartados 2 y 3, letras
a)ac)y 14.1 ¢c) del RMUE. Es decir, el alcance de la funcion fundamental de toda marca y una de sus
limitaciones clave: el Tribunal polaco se pregunta si el signo concernido cumple la funcion de indicar el
origen de la pieza de recambio cuando constituye un elemento de dicha pieza. Especificamente, una reji-
lla de radiador que permite fijar en dicha pieza el emblema del fabricante del automovil y que representa
la forma de una marca de dicho fabricante (o es tan similar a esa marca que induce a confusion), ;puede
considerarse que se cumple la funcion de indicacion de origen?”® Adicionalmente, de cumplir dicho sig-
no tal funcién y, por ello, constituir una marca, el Tribunal remitente se pregunta si este uso del emblema
de AUDI por parte del fabricante de la pieza no original podria verse comprendido en la limitacion a
los derechos de marca relativa al uso referencial o, por el contrario, si tal uso la desborda y, por tanto,
invade el ius prohibendi del titular, habiendo violacién de los derechos marcarios de AUDI. Asimismo,
cuestiona si este uso por parte de GQ se ha venido produciendo de conformidad con las practicas leales
en materia industrial o comercial, requisito basico para la licitud de este uso referencial®*. Aunque el
litigio principal y las preguntas de la cuestion prejudicial se remiten al ambito del derecho de marcas, no
podemos soslayar que sobrevuelan al caso determinadas consideraciones sobre el potencial alcance de
la clausula de reparacion més alla de la normativa de disefios industriales®, 1o que no es sorprendente,
habida cuenta de la posicion tradicionalmente favorable de Polonia (y sus operadores juridicos, inclu-
yendo sus tribunales) a la liberalizacion del sector de las piezas de recambio, que se vio plasmada en la
aceptacion ab initio de la clausula de reparacion (como se vio anteriormente).

34. En sus respuestas, el TIUE considerd que este uso concreto por parte del distribuidor parti-
cular de piezas de recambio constituia un uso de la marca de AUDI en el trafico econdmico de un modo
que “puede menoscabar una o varias funciones de la misma marca’™® y, posteriormente, que el catalogo
de limitaciones a los derechos exclusivos otorgados al titular de la marca y, concretamente, la limita-
cion relativa al uso referencial no alcanza al caso y, por tanto, el titular de la marca puede prohibir al
tercero infractor el uso de la marca cuando el signo “lo constituya la forma de un elemento de la rejilla
de radiador, destinado a fijar en ella el emblema que representa la mencionada marca, sin que importe
a este respecto que exista o no la posibilidad técnica de fijar ese emblema en la rejilla”™’. Al no estar
comprendido este uso bajo la limitacion del uso referencial, el TJUE no consider6 necesario valorar su
concordancia con las practicas leales que constituyen su conditio sine qua non.

% Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, AUDI AG contra GQ, caso C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76,
apartado 15.

% Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, AUDI AG contra GQ, caso C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76,
apartados 16 y 17.

% Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, AUDI AG contra GQ, caso C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76,
apartado 14.

% Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, AUDI AG contra GQ, caso C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76,
apartado 49.

7 Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, AUDI AG contra GQ, caso C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76,
apartado 60.
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3. Un comentario critico

35. Cabe comenzar haciendo referencia a una observacion que no parece ser discutible: la Sen-
tencia del TJUE es coherente con buena parte de su canon interpretativo precedente y es consistente
internamente en varios aspectos. En este sentido, puede sefialarse que el TJIUE tiende generalmente a in-
terpretar de manera amplia los derechos exclusivos concedidos a los titulares de derechos de propiedad
intelectual e industrial. En consecuencia, contrario sensu, el TIUE tiende a interpretar las limitaciones a
estos derechos exclusivos de una manera estricta, en tanto son consideradas juridicamente como excep-
ciones a reglas generales, como ya se ha visto. Con independencia de la valoracion sustantiva que pueda
hacerse, la argumentacion juridica es consistente con la tendencia de ir expandiendo el derecho de mar-
cas a costa de erosionar ciertos limites internos, tanto mediante la ampliacion del objeto de proteccion
como a través del estiramiento conceptual, por un lado, de los derechos atribuidos a sus titulares®® o, por
otro, de determinados conceptos clave de la normativa marcaria, como es el caso del prerrequisito del
uso como marca”. En esto, el derecho de la Unién Europea se amolda en términos jurisprudenciales a
los criterios sobre las limitaciones y excepciones recogidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. Evidente-
mente, precisamente por esta interpretacion estricta del alcance de las limitaciones correspondientes, asi
como por razones de seguridad juridica, el TJUE acierta al indicar que la clausula de reparacion conte-
nida en la normativa europea de disefios industriales (antes y después de la reforma que se ha analizado
ut supra) no puede desbordar dicho marco juridico y, por tanto, no es posible aplicarla por analogia a
otros derechos de propiedad intelectual e industrial. Por tanto, no puede aplicarse con una suerte de al-
cance horizontal. En esto el TJUE también es coherente con su jurisprudencia: este aspecto ya habia sido
puesto de manifiesto en el caso conocido como Ford contra Wheeltrims, también sobre conflictos entre
disefios y marcas en un contexto de muy similares circunstancias'®, al considerar que no cabe “impor-
tar” limitaciones presentes en una norma especifica a otros catalogos de limitaciones de otras normas, de
tal modo que, en el caso concreto, no cabia invocar la clausula de reparacion como defensa frente a una
potencial infraccion marcaria'®!, ni siquiera a fin de defender la competencia no falseada en el mercado
interior (mandatada por los Tratados constitutivos) o el interés de los consumidores para elegir entre pie-
zas de recambio originales o no originales. El fallo en el presente asunto confirma, por tanto, la doctrina
ya expuesta en este sentido'?, y solamente podran considerarse, al observar el ambito protegido por un
derecho de propiedad industrial e intelectual, las excepciones o limitaciones expresamente reconocidas
en su normativa reguladora. La relacion entre ambito protegido y limitaciones a su proteccion es, por
tanto, absoluta, y el acervo europeo en materia de marcas es visto por el TJUE como un sistema cerrado
en si mismo'®. Al fin y al cabo, esta es una cuestion que, sin entrar en el fondo material del asunto, es
logica estructuralmente, desde una interpretacion auténtica y restrictiva.

36. No obstante, sin perder de vista lo reconocido anteriormente, es necesario que los elementos
correctos del fallo sean confrontados con aquellas otras partes del mismo en donde la argumentacion es
menos solida y, sobre todo, menos armoénica con el conjunto del acervo de la Unidn en materia de pro-
piedad intelectual e industrial, que, aun comprendiendo derechos de naturaleza dispar y con finalidades
distintas, comparte claramente elementos comunes, como estar dirigido a promover una competencia

% M. SENFTLEBEN, “Developing defences for...” p. 100; I. CaLBoLI, “Non-traditional trademarks as barriers to competition,
innovation and creativity: what if their protection could be effectively limited in practice?”” en G. GHINDI / V. FaLcE, (EDs.),
Reforming Intellectual Property, Edward Elgar, Cheltenham, 2022, p. 5.

9 S. GEIREGAT, “Trading repaired and refurbished goods: how sustainable is EU exhaustion of Trade Marks”, GRUR Inter-
national, Vol. 73, nim. 4, p. 296.

100 La empresa Wheeltrims srl, una mercantil italiana, comercializaba tapacubos no originales que incluian la reproduccion
de las marcas correspondientes, a fin de reproducir la estética de los tapacubos originales. Ford Motor Company consider6 que
esto infringia sus marcas registradas.

101 Auto del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015, Ford Motor Company vs Wheeltrims srl, caso C-500/14,
ECLI:EU:C:2015:680, apartados 39-45.

102 Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, AUDI AG contra GQ, caso C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76,
apartados 27-28.

103 K. KaESLING / S. DEuTscH /A. WoLF, “Freedom to repair under Trade Mark and Patent Law...”, p. 7.
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no falseada en el mercado interior, sin obstaculizar de manera inapropiada la libertad de movimiento
de mercancias. Es jurisprudencia asentada del TJUE que el canon interpretativo de una disposicion del
ordenamiento juridico europeo “requiere tomar en consideracion no solamente su tenor, sino tambien el
contexto en el que se inscribe, asi como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma
parte”'™, Esto es particularmente pertinente en relacion al derecho de marcas, que teleologicamente
pretende contribuir de manera preminente a la consecucion de dicho sistema de competencia no falseado
en el mercado, tal y como igualmente ha reiterado el TJUE en su jurisprudencia de manera continua y
taxativa!®, Esta finalidad debe presidir la interpretacion de dicho cuerpo juridico: el derecho de marcas
se basa en otorgar proteccion a signos que se utilizan en relacion con productos o servicios, por lo que,
se ha dicho sugestivamente, se protegen juridicamente no por lo que son, sino por el rol que cumplen
en una economia de mercado'®. Es por ello que, ante las cambiantes realidades de ese mercado, la dog-
matica sobre las funciones la marca ha evolucionado considerablemente, partiendo de su rol esencial:
poner de manifiesto ante el publico que los productos o servicios portadores de la marca proceden de
una determinada empresa!®’. Pero una marca puede transmitir uno o varios mensajes y a diferentes au-
diencias o segmentos poblacionales mas alla de su publico objetivo, todo ello a la vez'®. En palabras del
Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer,

“parece un reduccionismo simplista limitar la funcion de la marca a la indicacion del origen empre-
sarial... en la mayor parte de los supuestos, el usuario desconoce quién produce los bienes que consume.
La marca adquiere vida propia, expresa...una calidad, una reputacion e incluso, en determinados casos,
una forma de entender la vida... el signo distintivo puede indicar a la vez la procedencia empresarial, la
fama de su titular y la calidad de los productos que representa, pero nada impide que el consumidor... no
encuentro razon alguna para que esas otras funciones de la marca no sean objeto de proteccion y solo se
ampare la que indica el origen empresarial de los bienes y de los servicios %

37. Este razonamiento sobre las multifuncionalidad de la marca cristalizo en la jurisprudencia
del Tribunal de manera expresa en la célebre Sentencia recaida en el caso L’Oreal'’, al reconocer las
funciones adicionales de calidad, comunicacidn, inversion o publicidad, y ha moldeado la jurispruden-
cia posterior. Es por ello que, en el derecho europeo de marcas, la evaluacion sobre la existencia de
infraccion marcaria ha pasado de valorar fundamentalmente su funcion esencial, la indicativa del origen
empresarial del producto o servicio, a un modelo analitico multifuncional en el cual lo relevante es si el
uso de la marca por el tercero presuntamente infractor puede menoscabar una o varias de sus funciones,
algo que el titular esta legitimado a impedir haciendo uso de los derechos exclusionarios que la normati-
va le reconoce'". Y ello ha tenido como mas obvia consecuencia tangible la expansion en la practica del
alcance de los derechos exclusivos de los titulares, ya que una interpretacion generosa de estas nuevas
funciones permite que los titulares de marcas puedan instar a terceros para que se inhiban de cualquier
uso de sus marcas, simplemente haciendo referencia al potencial perjuicio que dicho uso pudiese tener

104 Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de marzo de 2023, Towercast SASU y Autorité de la concurrence, Ministre
chargé de I’économie, caso C-449/21, ECLI:EU:C:2023:207, apartado 31.

105 Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2005, The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy contra
LA-Laboratories Ltd Oy, C228/03, EU:C:2005:177, apartados 33 y 34.

106 A. Kur, “Trademark functions in European Union Law”, en I. CALBoLI / J. GINSBURG (EDS.), The Cambridge Handbook
of International and Comparative Trademark Law, Cambridge University Press, 2020, p. 162.

107 C. FErRNANDEZ Novoa/ J.M. OTErO LASTRES / M. BoTaNA AGRA, Manual de la propiedad... p. 490.

18- A. FIrTH, “Shapes as trademarks: public policy functional considerations and consumer perception” European Intellec-
tual Property Review, Vol. 23, num. 2, 2001, p. 86.

199 Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, de 13 de junio de 2002, Arsenal Football Club plc contra
Matthew Reed, caso C-206/01, ECLI:EU:C:2002:373, apartados 46 y 47.

110 Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009, L’Oréal SA, Lancéme parfums et beauté & Cie SNC y
Laboratoire Garnier & Cie contra Bellure NV, Malaika Investments Ltd y Starion International Ltd., caso C-487/07,
ECLI:EU:C:2009:378, apartado 58.

11 Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift
Europe BV v Duma Forklifis NV and G.S. International BVBA, caso C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594, apartados 33 y 34.
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sobre una o varias de estas funciones adicionales!!2. Y es aqui en donde se encuentra el elemento central
criticable desde el punto de vista doctrinal: el TIUE, en su muy amplia definicion del ius prohibendi del
titular de la marca, concluye hipotéticamente que las funciones de la marca pueden menoscabarse, lo
que apunta directamente hacia la infraccion de los derechos de AUDI por parte de las actividades comer-
ciales de GQ, lo que acaba arrojando un resultado paradojico, cuando no contraproducente.

38. En el caso que nos ocupa, parece claro que la potencial violacion de los derechos de la mar-
ca de AUDI se puede clasificar como un caso de doble identidad, ya que ambos operadores economicos
comercializan productos idénticos, ya sea en el mercado primario o en un mercado secundario (las con-
cernidas piezas de recambio) y el signo es idéntico, ya que GQ ponia a la venta, precisamente, piezas de
recambio con un elemento destinado a fijar el emblema de AUDI (que replica en sus términos exactos la
marca registrada). Por tanto, el marco juridico aplicable seria, en nuestra opinion, el consagrado en el arti-
culo 9.2.a) del RMUE, segun el cual el titular de la marca, en ejercicio de sus derechos exclusivos, puede
prohibir que terceros, sin su consentimiento, usen en el trafico econdmico cualquier signo, en relacion con
productos o servicios, cuando el signo sea idéntico a la marca de la Union y se utilice en relacion con pro-
ductos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unidn esté registrada. En caso de que el
criterio de la doble identidad entre el signo distintivo y los servicios o productos para los que se designa no
fuese total, entraria en juego el riesgo de confusion, en los términos previstos en la letra b) de dicho articulo
9.2 RMUE. Es a través de este mecanismo bifronte que el derecho de marca permite a su titular proteger
intereses economicos especificos, y para ello puede oponerse a los usos del signo protegido por parte de
terceros, siempre que se puedan menoscabar sus ya mencionadas funciones. Como se ha expuesto ante-
riormente, el signo es fundamentalmente un mecanismo que sirve de puente psicologico entre el empresa-
rio, el producto y el consumidor una vez colocado en un tipo determinado de producto o servicio''*, por lo
que su requisito esencial, sostiene la Abogada General Medina, es “su cardcter distintivo y autonomo en
relacion con el producto que designa...para concluir que un elemento de un producto funciona como un
signo, debe ser percibido como independiente y distinto del propio producto” . Sea como fuere, las lineas
jurisprudenciales del caso L’Oréal ya citado han hecho que deban tutelarse también el resto de funciones
de la marca en el caso de conflictos basados en la doble identidad'®. Prima facie, pareceria claro que no
puede haber mayor indicador del origen empresarial de un producto que el hecho de que presente la marca
en el propio disefio del mismo. Pero, precisamente, ese hecho es el que nos lleva a realizar un analisis con-
traintuitivo, poniendo en juego este hecho incontestable con otros elementos juridicos de relevancia, a fin
de entender en su contexto el uso del signo y determinar la presencia o ausencia de infraccion.

39. Parece claro que, en tanto se pone de manifiesto en los hechos del caso, GQ es un empre-
sario individual, lo que confirma el requisito de uso del signo en el trafico econémico. Esto, sumado a
la identidad entre el signo protegido como marca y el signo potencialmente infractor, parece que esta
fuera de toda duda. Igualmente, el signo esta siendo, de una manera o de otra, usado, en el sentido de
la jurisprudencia consolidada del TIUE, que entiende que existe uso cuando se encuentra presente en
las circunstancias del caso “un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que
constituye el uso”''®. Por tanto, la clave para determinar si ha habido infraccion del derecho de marca
de AUDI se ubica en la evaluacion que se haga del uso que GQ hace del signo y, en particular, si dicho
uso se hace, o no, a titulo de marca, es decir, con el fin esencial de indicar el origen empresarial de los
productos marcados, en este caso, las rejillas del radiador de los modelos de vehiculos AUDI antiguos.

12 A. Kur, “Trademark functions ...”, p. 171.

113 C. FERNANDEZ Novoa/ J.M. OTERO LAsSTRES / M. BotANA AGRA, Manual de la propiedad, pp. 487-488.

114 Conclusiones de la Abogada General Medina de 21 de septiembre de 2023, AUDI AG contra GQ, asunto C-334/22,
ECLI:EU:C:2023:700), parrafo 27.

115 R. Garcia PErez, “Del uso de marca a la aplicacion funcional del Derecho de marcas (o sobre como aplicar el derecho
de marcas de manera conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, Parte 1), Cuadernos de Derecho Privado, nim.
6, p. 59.

116 Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 2020, Coty Germany GmbH contra Amazon Services Europe Sarl,
Amazon Europe Core Sarl, Amazon FC Graben GmbH y Amazon EU Sarl, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 37.
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La respuesta negativa no excluye prima facie la infraccion del derecho de marca del titular en tanto,
como se ha visto, debe analizarse igualmente si el uso del signo por parte de GQ podria menoscabar el
resto de funciones que la marca estd llamada a cumplir, algo aparentemente claro en términos tedricos
pero siempre dificil de discernir en la practica'’.

40. ;Menoscaba el uso del signo, en los términos descritos, alguna o varias de las funciones de
la marca, ya sea su funcion esencial de indicar el origen empresarial de la rejilla del radiador, o alguna
de las funciones de garantia de la calidad del producto, de inversion o publicidad? En el caso de autos,
el signo, materializado en un dispositivo que permite la fijacion del emblema de AUDI, incide sin duda
en la apariencia del producto (la rejilla del radiador) y es perceptible por parte del consumidor medio de
tales piezas de recambio, pero se presenta de forma meramente técnica, ya que no pretende informar de
nada a los consumidores potenciales en relacion con el origen empresarial de la pieza, ni sobre su cali-
dad, ni tiene por objetivo aprovechar la reputacion de AUDI mediante el uso de su marca registrada en
la publicidad. Sencillamente, su presencia viene impuesta por la necesidad de reproducir con exactitud
la pieza de recambio con el fin de reproducir la apariencia inicial del producto. Es decir, cumplir con
el caracter de pieza “must-match” que impone la normativa del disefio industrial a los competidores a
fin de evitar la infraccion de los derechos de disefio sobre la pieza original en la clausula de reparacion.
Por tanto, el uso del signo en el trafico econdomico en relacion con el producto concernido tiene como
funcion la de cumplir con el requisito legal (y jurisprudencial) de la completa identidad visual entre
pieza original estropeada o daflada y pieza no original cuyo objetivo es la reparacion, en definitiva''®.
Estamos ante un claro caso de un uso atipico por un tercero de un signo que un titular ha protegido como
marca, que parece venir mandatado por una norma imperativa europea y en el que parece claro que, en
primer lugar, no estd en ningun caso vulnerando la funcion de indicacion del origen empresarial y, en
segundo lugar, no parece haber pruebas suficientes que sustenten que se estarian menoscabando el resto
de funciones de la marca de AUDI. Sin menoscabo de estas funciones, no cabe hacer uso del ius prohi-
bendi, incluso cuando se cumplan el resto de condiciones, como el TJUE ha declarado en ocasiones al
intervenir en otros conflictos relacionados con la reparacion en el ambito automovilistico y aplicar espe-
cificamente su jurisprudencia'’®. En términos sencillos, no se puede obligar a que el operador econémico
se vea forzado a que elija entre vulnerar una normativa u otra.

41.Y todo ello porque, para entender la potencial vulneracion de los derechos conferidos por la
marca mediante el menoscabo de alguna o varias de sus funciones, ha de hacerse referencia al impacto
que tal uso podria tener en el consumidor de dichos productos. Aunque ante supuestas infracciones de
los derechos de marca en circunstancias de doble identidad no debe apreciarse en si mismo el riesgo
de confusion de los consumidores, una aproximacion equilibrada a las infracciones marcarias implica
que demostrar el menoscabo de las funciones de la marca debe probarse necesariamente respecto de los
consumidores, ya que es en relacion a estos consumidores medios donde el signo despliega sus efectos
y, por tanto, la marca esta llamada a cumplir sus funciones. La concurrencia de la doble identidad no
puede entenderse como una vulneracién automatica de los derechos del titular marcario: como el propio
TJUE ha reconocido en el célebre caso Adam Opel, la funcion indicativa del origen no sufre menoscabo
si el publico pertinente (el consumidor medio) no percibe que, mediante la presencia del signo idéntico,
los productos controvertidos proceden de la empresa titular de la marca o de una relacionada econémi-
camente con esta'”. De acuerdo con muy asentada jurisprudencia, ese consumidor medio (siempre una

17 V. BoNoMo / P. MaGNANI, “Non-distinctive uses of a trademark: the CJEU’s “function theory” (and its adoption by Italian
Courts) - Future prospects in light of EU Trademark Law”, International Review of Intellectual Property and Competition Law,
Vol. 53, p. 687.

118 Sentencia de 20 de diciembre de 2017, Acacia Srl v Pneusgarda Srl and AUDI AG and Acacia Srl and Rolando D’Amato
v Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, C-397/16 and C-435/16, ECLI:EU:C:2017:992, apartado 75.

119 Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2016, Daimler AG y Egyiid Garage Gépjarmiijavité és Ertékesité
Kft., C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, apartado 26.

120 Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Adam Opel AG contra Autec AG, C-48/05, ECLLI:EU:C:2007:55,
apartados 23 a 25.
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ficcion juridica) estda normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz. Ha de tenerse en
cuenta, asimismo, el grado de atencidon que prestan y las condiciones de comercializacion del producto.
Un analisis adecuado y ponderado de los efectos que despliega la marca, en relacion con la utilizacion que
por parte de terceros se haga de signos pertenecientes a otros titulares, requiere que se atienda también a
las practicas del sector de que se trata y a las costumbres que los consumidores tienen en dicho sector, en
aplicacion, mutatis mutandis, de la doctrina que el TJUE ha desplegado en el reciente caso Soda-Club'?'.

42. Por tanto, considerando todas estas pautas, es necesario llevar a cabo un ejercicio de abs-
traccion para entender como el consumidor medio se relaciona con el producto concernido (las rejillas
del radiador no originales, cuyo fin es la reparacion del producto complejo, un coche AUDI). Por suerte,
se da la circunstancia de que dicho ejercicio tiene un caracter factico y ha sido ya llevado a cabo por la
jurisprudencia europea: en su Sentencia recaida en el caso MAN Truck & Bus contra EUIPO, el Tribunal
General confirm6, muy elocuentemente, que las piezas de recambio se utilizan con el fin de que

“motores o mdquinas sigan funcionando o sean mantenidas... estos bienes son generalmente téc-
nicamente complejos y caros. En tanto [las piezas de reparacion] estan destinadas a usarse en cone-
xion con esos bienes [técnicamente complejos y caros], el publico relevante prestard particular atencion
cuando las adquieran... incluso si el precio de las piezas de recambio pudiera ser relativamente modesto,
el publico relevante tendrad un nivel de atencion superior a la media'*2.

En el caso concreto que estamos analizando, tal y como se pone de manifiesto en los anteceden-
tes de hecho, GQ comercializa las piezas de recambio concernidas “principalmente a distribuidores”,
por lo que, siguiendo la regla pergefiada por el propio Tribunal, segin la cual a mayor capacidad de
atencion del consumidor medio del publico pertinente, menor probabilidad para que la marca incurra en
riesgo de confusion, la posibilidad del menoscabo a la funcién esencial de la marca es considerablemen-
te baja, practicamente inexistente. En nuestra opinidon, ademas, esta posibilidad teérica de la vulneracion
de la funcion indicativa del origen empresarial de la rejilla del radiador respecto del adquiriente tendra
menos sentido de aqui en adelante, en tanto la reforma del RDC y de la DD, tal y como se ha explicado
anteriormente, ha incorporado una serie de obligaciones de informacion y transparencia sobre el origen
comercial y la identidad del fabricante de la pieza de recambio, que deben cumplirse mediante indicacio-
nes claras y visibles en el producto con el fin de que los consumidores puedan elegir con conocimiento
de causa entre los productos competidores'*. Esto pondra expresamente de manifiesto su caracter no
original, en el sentido de no provenir del fabricante original y, con ello, no podra haber duda sobre su
origen empresarial, ni siquiera ante un supuesto como el que se ventila en el presente asunto. Es decir,
el hecho de que el signo esté presente en el producto mismo no querré decir, para los consumidores de
las piezas de recambio, que provengan del fabricante original.

43. Partiendo de la base de que no se vulneraria la funcion esencial de la marca, ;qué ocurre
con el resto de funciones de la marca en el caso que nos concierne? El TJUE se limita a hacer un repaso
de su jurisprudencia en lo concerniente a la proteccion de dichas funciones, sin valorar determinados
elementos que son clave para entender la forma especifica en la que el signo se utiliza en este caso
concreto: separandose de manera absoluta de las conclusiones de la Abogada General Medina (y podria
decirse que de determinados precedentes jurisprudenciales propios), el TJUE indica, sorprendentemen-
te, que el hecho de que el signo se dedique a un elemento de una pieza de recambio y, por tanto, su
presencia tenga una potencial finalidad técnica, no reviste importancia para declarar la posibilidad del
menoscabo de alguna de las funciones de la marca'®. La hipotesis del TTUE no es facil de corroborar

121 Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de octubre de 2022, Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV contra
MySoda OY, C-197/21, ECLI:EU:C:2022:834, apartado 48.

12 Sentencia del Tribunal General de 12 de julio de 2019, MAN Truck & Bus AG contra EUIPO y Halla Holdings Corp.,
asunto T-792/17, ECLI:EU:T:2019:533, apartado 42.

123 Art. 20 bis b) RDC, art. 19. 3 DD.

124 M. CerNADAS LAZARE, “La comercializacion de piezas de recambio y las funciones de la marca: Sentencia del Tribunal
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a partir de la lectura de su argumentacion, que mas bien parece tener una mera intencion propedéutica.
Al fin y al cabo, la determinacion de la infraccion marcaria corresponde al 6rgano judicial remitente, ya
que no es competencia del TJUE, en el seno del procedimiento de la cuestion prejudicial, determinar el
caracter infractor de un determinado comportamiento en un litigio concreto, sino, en los términos del
articulo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea, dar criterios interpretativos sobre la
normativa europea, particularmente en relacion con el derecho originario. Pero es igualmente cierto que
el TJUE podria haber interpretado los conceptos juridicos relevantes del caso, como es el menoscabo de
las funciones de la marca, de una manera diferente, ya que caben diferentes posibilidades, como veni-
mos argumentando y veremos a continuacion. Y todo ello porque, por ejemplo, la funcion de calidad que
la marca desempefia no juega un papel en este caso, ya que los compradores de las piezas de recambio
(especialmente en el caso de coches antiguos) son conscientes de que la pieza correspondiente puede
provenir de un fabricante que no se corresponda con el del modelo de vehiculo original precisamente
como consecuencia de las propias dindmicas de funcionamiento del mercado de los vehiculos, y no debe
olvidarse que la marca no es un instrumento juridico para garantizar per se a ningiin consumidor que
el producto que tiene en sus manos es seguro o no. Para ello ya existe normativa especifica y detallada
sobre seguridad de los productos!'?.

44. Por interesante que sea, no se analizaran en este momento ni la interpretacion material ni
la aplicacion al caso que el TJUE realiza de la limitacion de los derechos de marca que se recoge para
el uso referencial del articulo 14.1 ¢) del RMUE. Hay numerosa doctrina relativa al asunto'*, asi como
copiosa jurisprudencia al respecto (en parte, razonablemente reciente'?’). Pero eso no significa necesa-
riamente aquiescencia con los razonamientos del TIUE. Sin entrar en el fondo del asunto, el recurso a
una limitacion de un derecho de marca, que permita que el uso del signo protegido como marca por parte
de un tercero no devenga en infraccion, no es necesario en este caso ya que, como se ha venido desarro-
llando con exhaustividad, de nuestro analisis juridico se desprende necesariamente que AUDI no tiene
derecho a impedir el uso del signo protegido en la manera en que lo utiliza GQ. Si no puede ejercitarse
el derecho de exclusiva, no cabe confrontarlo con una limitacion. Igualmente, por idéntico motivo, no se
entrara a valorar si el andlisis pudiera haber sido diferente de tenerse en cuenta el caracter renombrado
de la marca AUDI (algo fuera de duda).

45. Al final, la clave parece situarse en seguir 0 no seguir una interpretacion sistematica y te-
leologica que confronte los preceptos normativos pertinentes (y la muy rica jurisprudencia al respecto)
con los elementos concretos del caso. Como pone de manifiesto la Abogada General Medina, cuando la
normativa europea en materia de marcas converge con otras materias pertenecientes al (resto del) de-
recho de propiedad intelectual, las disposiciones del RMUE han sido interpretadas “de manera que no
se neutralicen los objetivos comunes a tales materias y que su cumplimiento integro esté garantizado,
especialmente a fin de proteger un régimen de competencia no falseada en el mercado'®”. Esta linea in-
terpretativa, que puede elegirse o no por criterios de oportunidad, pero que resulta juridicamente sélida,
esta presente en la doctrina del Tribunal, en muchos casos a través de opiniones que los Abogados Ge-
nerales pronuncian en el seno de los procedimientos jurisdiccionales: por ejemplo, el Abogado General

de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de enero de 2024, Asunto C-334/22 [AUDI VS GQ]”, Actas de Derecho Industrial y Derecho
de Autor, nim. 44, 2024, p. 447.

125 Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 relativo a la seguridad
general de los productos, por el que se modifican el Reglamento (UE) n° 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y
la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo y la Directiva 87/357/CEE del Consejo. Productos especificos tienen un régimen de seguridad mas estricto,
establecidos en normativa mas especifica que complementa a este reglamento.

126 Recientemente, K. Szczapanowska-Kozrowska, “Referential Use- A limitation or Expansion of the Right to a Trade-
mark”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 56, 2025.

127 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2024, Industria del Diserio Textil, S.A. (Inditex) contra Buongiorno
Mpyalert, S.A., C-361/22, ECLLI:EU:C:2024:17.

122 Conclusiones de la Abogada General Medina de 21 de septiembre de 2023, AUDI AG contra GQ, asunto C-334/22,
ECLI:EU:C:2023:700, apartado 42.
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Pitruzzella, en sus conclusiones presentadas en el ya citado caso Soda-Club, ha hecho una lectura de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia (en materia de infraccién marcaria y agotamiento del derecho de
marcas en casos de reutilizacion de productos) seglin la cual se expone claramente que “la proteccion
de la propiedad intelectual no debe llevar a la legitimacion de un mercado cautivo y, por tanto, de una
competencia falseada . Estas ideas son tan sugerentes como atractivas y posibilitan, precisamente, in-
terpretaciones alternativas al problema que se suscita en las circunstancias del caso. Esta interpretacion
encuentra precedentes en la propia jurisprudencia del TJUE al estudiar la integracion armonica entre el
derecho de marcas y otras ramas del acervo europeo en materia de propiedad intelectual e industrial.
Citando el muy relevante precedente de la Sentencia del caso conocido como Lego Juris'*® (que denegd
a la conocida compaiiia danesa de piezas de juguete para construccion la posibilidad de registrar como
marca tridimensional una forma de uno de sus bloques basicos de construccion), en la que se recalco que
“las reglas fijadas por el legislador reflejan... la ponderacion de dos consideraciones que pueden, cada
una de ellas, contribuir a la realizacion de un sistema de competencia sana y leal”'?!, la Abogada Gene-
ral contintia argumentando sobre la existencia de posiciones que el TIJUE ha sostenido para “interpretar
materias relacionadas con el derecho de propiedad [industrial e] intelectual de manera coherente y
viable, evitando la creacion de monopolios y protegiendo el interés de los consumidores de acceder a
productos y servicios provenientes de un amplio elenco de fuentes™'*.

46. El entendimiento contrario genera, precisamente, un resultado paradéjico: con la interpreta-
cion del TJUE en esta Sentencia, se ha abierto una puerta a la pérdida de efectividad de la clausula de la
reparacion gracias a una interpretacion excesivamente amplia del ius prohibendi marcario, en tanto po-
dria darse un escenario hipotético en el cual, a fin de evitar la competencia que la clausula de reparacion
estéd dirigida a introducir en el mercado de las piezas de recambio, bastaria con que los titulares de los
disefios concernidos fijasen la marca bajo la cual se comercializan dichos vehiculos en todas y cada una
de las piezas que, de acuerdo con los contornos que ya hemos sefialado ut supra, pudiesen comprenderse
bajo el paraguas material de dicha clausula. Esto haria que la efectividad de la clausula de reparacion se
evaporase completamente al impedir la posibilidad material de su despliegue y, con ella, su contribucién
al derecho a la reparacion. No es cuestion de dilucidar si esa posibilidad es viable en términos de merca-
do o de estrategias empresariales, si no, sencillamente, si es juridicamente posible, y si lo es.

47. En la practica, como puede entenderse, el fallo del TJUE presenta una interpretacion muy
favorable a los intereses de los titulares de las marcas, y su principal resultado tangible es que se deja la
puerta abierta a muy diferentes interpretaciones y, por tanto, a una diversidad de aplicaciones forenses
al caso concreto. Basten dos ejemplos: con caracter previo al asunto que se ha analizado, el Tribunal
Federal de Justicia de Alemania consider6 (en 2019) que un uso de un signo en circunstancias analogas
era un comportamiento infractor de una marca de un tercero'*, mientras que el Tribunal Regional de
Varsovia, tras recibir la respuesta a las preguntas formuladas al TJUE en la Sentencia, a la luz de los
elementos del caso, declar6 en 2024 que no se menoscababan las funciones de la marca y, por tanto, no
habia infraccion por parte del distribuidor de piezas de recambio GQ'34.

12" Conclusiones del Abogado General Pitruzzella de 12 de mayo de 2022, Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International
BV contra MySoda OY, C-197/21, ECLI:EU:C:2022:387, apartado 31.

130 Sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris A/S contra OAMI y Mega Brands Inc., C-48/09 P, ECLI:EU:
C:2010:516.

131 Sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris A/S contra OAMI y Mega Brands Inc., C-48/09 P, ECLI:EU:
C:2010:516, apartado 44.

132 Conclusiones de la Abogada General Medina de 21 de septiembre de 2023, AUDI AG contra GQ, asunto C-334/22,
ECLI:EU:C:2023:700, apartado 43.

133 L. ZeLEcHowsKl, “Non-original car spare parts and trade mark infringement: is there room for referential use? The AG
Opinion in C-334/22 AUDI”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 18, num. 12, p. 843.

134 De acuerdo con lo publicado en la web de uno de los abogados representantes de GQ, Szymon Karpierz, la Sentencia
nacional fue dictada el 18 de junio de 2024, y era susceptible de recurso. “Wyrok SO w Warszawie z dnia 18 czerwca 2024 w
sprawie czeSci zamiennych - komunikat” en https://skubisz.pl/wyrok-z-dnia-18-czerwca-2024/ (consultado el 13 de diciembre
de 2025).
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IV. Conclusion

48. La lectura sistematica de la Sentencia, integrada con el resto de normativa en materia de pro-
piedad industrial e intelectual del acervo europeo y con las opiniones de la Abogada General en el caso,
muestra una linea interpretativa que va en contra de recientes decisiones expresas de los legisladores eu-
ropeos, que han marcado claramente una tendencia hacia la liberalizacion el mercado secundario de pie-
zas de recambio al adoptar, no sin dificultades, la clausula de reparacion. Se ha apuntado certeramente
que no parece viable a fortiori interpretar la amplitud de los derechos atribuidos al titular de la marca
de tal manera que se impida que la pieza de recambio pueda llegar (legitimamente) al mercado'**. Esta
interpretacion del Tribunal presenta un cariz marcadamente anti-competitivo y supone un obstaculo de
primer nivel no solo para el paradigma de la economia circular y la extension del desarrollo del derecho
a la reparacion, sino, en particular, para las actividades y servicios de reparacion. Lamentablemente,
y aunque se han sefialado a lo largo del articulo diversas sentencias que muestran que en ocasiones el
TJUE o el Tribunal General han adoptado soluciones distintas, aun confrontados con el mismo ordena-
miento juridico, interpretando de manera mas abierta y arménica determinados preceptos normativos, el
principal problema de las lineas del fallo que hemos analizado en profundidad es, precisamente, que se
inserta en una amplia lista de decisiones previas de cariz anti-competitivo.

49. Apuntando en idéntico sentido, pero con muy diferentes elementos de hechos y de derecho,
merece la pena llamar la atencion sobre otra reciente Sentencia del Tribunal General, recaida en el asun-
to Volvo contra EUIPO, que supone una nueva dentellada a la clausula de reparacion y una vuelta de
tuerca a la linea jurisprudencial analizada'*®: la gran empresa automovilistica de Suecia consiguié que
la Sala Séptima de dicho Tribunal General estimase sus pretensiones y anulase una previa decision de la
Quinta Sala de Recurso de la EUIPO, por la cual se denego el registro de una marca tridimensional con
la forma de los faros de un determinado modelo de vehiculo Volvo por no considerarse suficientemente
distintiva, a la luz del motivo de denegacion absoluto de registro contemplado en el articulo 7.1.b) del
RMUE. Para ello, el Tribunal General recurrié a una criticable jurisprudencia precedente'”’, en el senti-
do de que aquella marca (incluyendo las tridimensionales) que se separe de la norma o de los elementos
habituales presentes en el sector de los productos o servicios concernidos de manera significativa, no
podra considerarse como carente caracter distintivo'*®. La aplicacion de dicha doctrina a los hechos del
caso tiene como consecuencia que el modelo de faros objeto de controversia es apto para ser registrado
como marca'®’, en tanto presenta una parte diferenciadora en forma de “Y” apaisada, que, a los ojos ex-
pertos, permite que pueda reconocerse tanto en la oscuridad como durante el dia por los consumidores
medios. Por tanto, el disefio de dicho faro es apto, en tanto signo tridimensional, para ser registrado
como marca por haber superado un muy bajo umbral de distintividad.

50. Esta interpretacion otorga, por tanto, una proteccion potencialmente infinita a un faro de un
vehiculo en tanto presente unas determinadas caracteristicas (fundamentalmente técnicas o estéticas). Y
esto es preocupante en si mismo: los faros delanteros de un vehiculo son componentes de un producto
complejo que influyen decisivamente sobre la forma del producto (como reconoce el propio Tribunal
General en la Sentencia), lo que los califica automaticamente como piezas “must-match”. A mayor
abundamiento, incluso dentro del conjunto de piezas que pueden ser calificadas de este modo, hay que

135 A. Kur, “Die Grenzen des freien Ersatzeilmarktes- Desing-und Markenschutz im Widerstreit?” en Wettebewerb in Recht
und Praxis, Vol. 35, num. 3, p. 299.

136 Sentencia del Tribunal General de 26 de junio de 2024, Volvo Personvagnar AB contra Office de I’Union européenne
pour la propriété intellectuelle (EUIPO), T-260/23, ECLI:EU:T:2024:421.

137 Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik GmbH contra Oficina de
Armonizacion del Mercado Interior (OAMI), T-34/00, ECLI:EU:T:2002:41 y, especialmente, de 6 de marzo de 2003, Daim-
ler-Chrysler Corporation contra Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI), T-128/01, ECLI:EU:T:2003:62.

138 Sentencia del Tribunal General de 26 de junio de 2024, Volvo Personvagnar AB contra Office de I’'Union européenne
pour la propriété intellectuelle (EUIPO), T-260/23, ECLI:EU:T:2024:421, apartado 33.

13 Sentencia del Tribunal General de 26 de junio de 2024, Volvo Personvagnar AB contra Office de I’Union européenne
pour la propriété intellectuelle (EUIPO), T-260/23, ECLI:EU:T:2024:421, apartado 38.
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considerar un elemento factico: dada su posicion en el vehiculo, los faros sufren particularmente en los
accidentes automovilisticos (en colisiones frontales o tangenciales). Pero, al haberse protegido como
marca, no podran quedar sometidos al régimen juridico particular de la clausula de reparacion. Esto es,
los competidores no podran producir legitimamente dicha pieza de recambio, salvo autorizacion expresa
del fabricante original, Volvo, lo que muestra una clara captura de una parte del mercado secundario.
Pero también es preocupante in abstracto, ya que idéntico razonamiento podria aplicarse al resto de
piezas de la carroceria de un vehiculo, o a cualquier componente visible de un producto complejo.

51. Todas estas vias de proteccion de los activos intangibles del sector de la automocion son per-
fectamente legales y, dentro del amplio marco del acervo europeo en materia de derechos de propiedad
intelectual e industrial, encuentran acomodo y respaldo en la jurisprudencia. Al fin y al cabo, no se puede
culpar a los titulares de derechos por intentar maximizar sus posiciones en el mercado como consecuencia
de los derechos de exclusiva, ya que eso se traduce también en una maximizacion de ingresos. Pero lo
que posiblemente muestran estas decisiones judiciales es la existencia de refinadas y proactivas estrate-
gias de proteccion ex ante, basadas en aprovechar al maximo la concurrencia de derechos de propiedad
industrial e intelectual sobre el objeto para esquivar la limitacion a los derechos de los titulares de disefios
registrados sobre las piezas originales que supone la cldusula de reparacion, todo ello con un movimiento
en dos pasos: 1- introducir modificaciones en determinadas piezas del vehiculo para que se separen (lo
suficiente) de las practicas habituales del sector y, con ello, sean susceptibles de ser registradas como
marca tridimensional y 2- en aquellos casos en los que ello no sea posible, fijar un signo previamente
registrado como marca, de mayor o menor tamaio, al disefio correspondiente, para que este derecho de
marca, al superponerse al disefio, agote las posibilidades que los competidores tienen para producir dichas
piezas de recambio idénticas, al amparo de la clausula de reparacion. Como hemos analizado en detalle
en otro lugar, incluso cabria un tercer paso, mucho mas complejo en apariencia pero igualmente posible
en las circunstancias adecuadas: buscar la proteccion de la correspondiente pieza de recambio bajo el
marco normativo que disciplina los derechos de autor, en caso de que el titular sea capaz de probar que
en el disefio de su forma se han dado decisiones libres y creativas que muestran la impronta personal del
autor, pudiendo por tanto la pieza original devenir obra, con todas las consecuencias juridicas que ello
podria conllevar'®. Y esto no es el resultado de una disquisicion tedrica: la Corte de Apelaciones de Mons
(Bélgica) ya declar6 en 2011, mediante sentencia, que determinadas piezas de la carroceria de vehiculos

de las conocidas empresas Citroen y Peugeot podrian acogerse a la proteccion de los derechos de autor'!.

52. Cabe plantearse que, ademas, estas doctrinas jurisprudenciales no solo muestran una deter-
minada pauta de actuacion previa, sino que, ademas, tienen a validarla hacia el futuro, en tanto sientan
una interpretacion que los operadores juridicos pueden aprovechar, aceptar o contra la que deben luchar
(intensamente) para cambiar. Una muestra muy reciente del alcance de esta doctrina es la Decision de la
Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 7 de abril de 2025 (caso R 2316/2024-1), por el cual se anulo la
decision de la primera instancia de dicha Oficina y se acepto el registro de una marca figurativa solicita-
da por Mercedes-Benz el 5 de septiembre de 2023, para las Clases 12 (vehiculos y partes de vehiculos)
y 28 (juegos y juguetes) de la clasificacion de Niza, consistente precisamente en la forma estilizada de la
rejilla del radiador de uno de sus modelos de vehiculo, dado que presenta un minimo grado de caracter
distintivo, en aplicacion de la jurisprudencia del Tribunal General. La tendencia, por tanto, parece haber
venido para quedarse en la practica del sector automovilistico al respecto.

53. Como ya se ha dicho, el derecho de marcas constituye un elemento esencial para el sistema
de competencia en la Unidén Europea, un principio cuya presencia es constante en la jurisprudencia
del TJUE2. Pero parece claro que hay elementos en el sistema que, por insuficiencias regulatorias o

140 J. A. GiL CeLEDONIO, “Did copyright kill the repair clause?...”, p. 434.

141 J. CaBay, “Loriginalite, entre merger doctrine et multiplicite des formes (ou : Quand la Cour de justice fait I’expérience
de ’équilibre sur un vélo pliable)”, Revue de Droit Intellectuel. L’ingenieur-Conseil, vol. 3, 2020, p. 627

142 SSTJUE recaidas en los Asuntos C-517/99, ECLI:EU:C:2001:510, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651 o C-412/05,
ECLI:EU:C:2007:252.
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lagunas juridicas, permiten que tengan lugar resultados contradictorios. Ademas, como se ha expues-
to en detalle, las respuestas jurisprudenciales no son univocas. Por ello es necesaria una reflexion de
caracter sistémico, ya que los diferentes pilares del sistema de proteccion de la propiedad intelectual e
industrial en la Union estan interconectados y, en consecuencia, se ha demostrado que decisiones le-
gislativas, administrativas y jurisdiccionales tomadas respecto de un derecho comprendido bajo uno de
estos pilares tiene efectos en el resto!**. Solventar un problema de esta naturaleza, que es consecuencia
de desajustes entre los ambitos de proteccion perseguidos por cada cuerpo juridico y sus respectivas
excepciones y limitaciones'*, no parece poder conseguirse con medidas de lege lata. Por el contrario,
solo puede conseguirse a través de cambios regulatorios resultantes del correspondiente procedimiento
legislativo europeo. El1 TJUE acierta al declarar, desde el prisma de la seguridad juridica, que la clausula
de reparacion, tal y como la acogen ahora el RDC y la DD, no es exportable a otras piezas legislativas.
Pero evitar una neutralizacion de la clausula de reparacion, que surge como una consecuencia indeseada
del mas que deseable principio de acumulacion de protecciones o del fenomeno de la concurrencia de
protecciones sobre el mismo objeto, requiere de intervenciones precisas: para ello, deberian introducirse
las correspondientes limitaciones en los catalogos ya existentes en el RMUE y la DM, cuya redaccion se
solapase con el contenido material negociado y cristalizado en la clausula de reparacion de la DD y del
RDC, para que asi haya consistencia entre estos regimenes juridicos y la sobreproteccion no tenga con-
secuencias perjudiciales para el sistema en su conjunto. Dichas disposiciones, cuya incorporacion podria
ser igualmente necesaria en el acervo europeo en materia de derechos de autor y derechos conexos,
deberian redactarse con un lenguaje orientado a conseguir esta finalidad de modo que sea duradero en el
tiempo, amoldandose a potenciales desarrollos tecnoldgicos y cambios en el mercado'®. A fin de evitar
los problemas observados con la ya mencionada clausula del articulo 5.3 1) de la Directiva Infosoc, dicha
limitacion deberia introducirse con caracter obligatorio para todas las partes concernidas, es decir, tanto
en los reglamentos como en aquellas directivas donde se considerase necesario, siempre en atencion
de las peculiaridades de cada derecho de propiedad intelectual e industrial. En el caso de la normativa
marcaria, esto podria hacerse de manera especifica introduciendo quirdrgicamente una limitacion en
los articulos 14.1 del RMUE y de la DD, siempre sometida a la conformidad con las practicas leales en
materia industrial o comercial, para aquellos casos en los que se reproduzca la marca en tanto elemento
de la pieza de recambio, solamente mediando circunstancias de reparacion'*, ya que, ciertamente, esta
utilizacion especifica de la marca que hemos analizado va mas alla del mas estudiado uso referencial.

54. Esta enmienda especifica vendria a funcionar como una valvula de seguridad destinada a
evitar bloqueos indebidos de la clausula de reparacion, en tanto manifestacion especifica del derecho a la
reparacion. Se conseguiria asi un efecto material de horizontalidad, que, a su vez, vendria a cumplir con
las restricciones impuestas por la doctrina marcada por el TJUE desde Ford v. Wheeltrims, ya que no es
posible una aplicacion formal de la clausula de reparacion o una disposicion con similares efectos si no
es adoptada e introducida, en paralelo, en aquellas normativas que asi lo requieran. La misma mayoria
politica que confirmé ampliamente la adopcion de la clausula de reparacion en la normativa que gobier-
na la proteccion del disefio sigue vigente, por lo que no parece arriesgado concluir diciendo que estas
modificaciones, claramente delimitadas, no serian mas que la culminacion de esa apuesta por favorecer
la competencia en el mercado secundario de piezas de recambio de vehiculos y, con ello, contribuir al
despliegue del derecho a la reparacion en la Union Europea.

143 J. ScHovsBo / S. TEILMANN-Lock, “We wanted more Arne Jacobsen Chairs but all we got was boxes- experiences from
the protection of designs in Scandinavia from 1970 till the Directive”, International Review of Intellectual Property and Com-
petition Law, vol. 47,2016, p. 434.

144 P, MEeze1 / H. HARKONEN, “A primer to intellectual property law and Upcycling’, 2025, pp. 23 y 24 disponible en https://
ssrn.com/abstract=5298352

145 C. SGANGA, “The past, present and future of EU Copyright flexibilities”, International Review of Intellectual Property
and Competition Law, Vol. 55 p. 29.

146 A. TiscHNER / K. STASIUK, “Spare parts, repairs, trademarks...”, p. 27.
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