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1. Los disenos
industriales

En el lenguaje de todos los dias, la
expresion modelo o disefio industrial, o
disefio industrial, es utilizado
generalmente para indicar el aspecto
exterior y la funcion de un determinado

producto.

En el lenguaje de todos los dias, la
expresion modelo o disefio industrial, o
diseno industrial, es utilizado
generalmente para indicar el aspecto
exterior y la funcion de un determinado
producto. Por ejemplo, se dice que un
sillon tiene un buen disefio cuando es
comodo y su aspecto nos gusta. En el
lenguaje de las empresas, dibujar un
producto significa desarrollar en el las
caracteristicas estéticas y funcionales a
la luz de elementos como su
comerciabilidad, sus costos de
produccion o su facilidad de transporte,
almacenamiento, manutencion y
reciclaje.

Del punto de vista del derecho a la
propiedad intelectual, sin embargo, la
expresion disefio industrial unicamente
hace referencia a los aspectos
estéticos o decorativos de un producto.

Es decir, en el ejemplo del sillén, sélo a

su aspecto. Aunque el disefio de un
producto puede tener caracteristicas
en cuanto
derecho de la propiedad intelectual - el
disefio industrial sélo hace referencia al
caracter estético de una manufactura y
no a sus caracteres técnicos o
funcionales.

El disefo industrial es relevante para
una vasta gama de productos de la
industria, de la moda y de la artesania:
de los instrumentos técnicos o médicos
a los relojes, joyas y otros bienes de
lujo; de los accesorios para la casa,
juguetes, muebles y
eléctricos, a
estructuras arquitectonicas; de los
motivos de los tejidos a los articulos por
el deporte.

Los disefios industriales también son
importantes en materia de packaging y
lanzamiento sobre el mercado de un
determinado producto.

Como regla general, un
industrial puede ser:

técnicas o funcionales -

accesorios
los automoviles y a

disefio

de caracter tridimensional (como la
forma de un producto);

de caracter bidimensional, (como en
el caso de las decoraciones, formas,
lineas o colores de un producto);
una combinacion de uno o mas de
estas caracteristicas.



Caso estudio: Barilla

Barilla es una empresa multinacional
italiana del sector alimenticio, primer
productor italiano y mundial de pasta,
producida por horno, primer productor
italiano y tercero europeo, y en salsas
listas para pasta, primer productor
italiano. La distribucion de los
productos Barilla también llega a los
paises norteamericanos.

Barilla la ha sido fundada en el 1877 en
Parma, en la calle Vittorio Emanuele,
por el sefior Pietro Barilla, la empresa
es descendiente de una familia de
panaderos como tienda que produjo
pan y pasta.

Ha sido con la llegada de los dos
hermanos a Pietro y Gianni Barilla , que
la empresa parmese ha conocido una
fase de gran desarrollo, y en el 1952,
ha sido suspendida la produccion del
pan para unicamente agruparse en el
de la pasta de sémola y al huevo. En
estos arios Barilla se ha transformado
rapidamente de empresa de nivel
regional a una de nivel nacional,
gracias a las muchas inversiones sobre
la publicidad y sobre la calidad de los
productos venta en precios equilibrados
y a su capacidad innovativa.

Barilla en el 1975 ha adquirido el
control de la sociedad italiano Voiello y
ha ampliado la misma produccién a la
de los productos de horno, galletas,

.

meriendas, con la marca Molino
Blanco.

En los afos noventa la empresa
emiliana ha encaminado un proceso de
internacionalizacion con la adquisicion
de varias sociedades extranjeras del
mismo sector como la griega Misko
(1991), la turca Filiz (1994), la suiza
Wasa (1999), las mejicanas Yemina y
Vista, y la alemana Kamps AG (2002).
En ltalia ha adquirido en el (1992) la
Pavesi.

Barilla ha depositado en fecha el 13 de
abril de 2005 una solicitud de registro
por el disefio indicado en la figura 1,
habiendo por objeto la particular forma
de una confeccion que contiene una de
las variedades de pasta por ella
producida, (Le Castellane).

La registracion del disefio ofrece a
Barilla la posibilidad de reaccionar ante
eventuales actos de falsificacién, que
en modo particular, causen desvio de
clientela por la imitacion del packaging
de Barilla.

Figura 1

Disefio comunitario No.
000323795-0003



Por qué proteger los disefios
industriales?

Un disefio industrial afiade valor a un
determinado producto. Lo vuelve mas
atractivo a los ojos del consumidor y a
veces representa la Unica razéon de su
éxito. He aqui pues porque Ila
proteccion de los disefos industriales
siempre deberia representar un
elemento clave de la estrategia
comercial de cada creador o
empresario.

Haciendo registrar un disefio en un
despacho nacional o regional de
propiedad intelectual, o industrial, se
adquiere el derecho exclusivo de
impedir la copia o imitacion del disefio
por parte de terceros. He aqui porque el
disefio industrial es muy util a las
empresas y, ademas de promover la
competitividad, puede hacer aumentar
las utilidades, en una de las siguientes
formas:

Haciendo registrar un disefio se puede
impedir que el mismo sea copiado o
imitado por la competencia, reforzando
asi vuestra posiciéon sobre el mercado.
Haciendo registrar un disefio de valor
se puede recobrar mas facilmente las
inversiones realizadas para producir y
vender el producto a que el disefio se
refiere, mejorando asi las utilidades.
Los disefos industriales son bienes
comerciales que pueden aumentar el
valor de una empresa y sus productos.

Mas grande sera el éxito de un disefio,
mas valor tendra para la empresa que
lo posee.

Un disefio industrial puede ser dado en
licencia o cedido a cambio de un
determinado co respectivo. Otorgar un
disefio en licencia permite la conquista
de mercados, de otro modo
inalcanzables por vuestra empresa.

El registro de los disefios industriales
la competencia leal y los
empleos honestos en materia de
comercio, lo que a su vez favorece la
produccion de una serie distinta de
productos estéticamente atractivos.

anima

Caso estudio: Colorin Industria de
Materiales Sintéticos S.A

Colorin  Industria de  Materiales
Sintéticos S.A. inicié un juicio de primer
grado contra Mario H. Dringani, dirigido
a obtener una declaracion de nulidad
de los modelos industriales nn. 55584 y
56364 depositado por este ultimo, que
tuvieron por objeto cobertores para
contenedores cilindricos.

El actor afirmo que la forma objeto de
solicitud habria estado carente de
originalidad y novedad, en cuanto
anticipada a los modelos industriales
nn. 21153, 42634, 49688 y55933,
ademas de ser de caracter funcional.
El  Juez de
comparando el disefio de Drigani con el

primera instancia,



del actor, ha concluido que los
cobertores en cuestion eran muy
parecidos o sustancialmente idénticos,
en consecuencia, los disefios objeto de
contestaciéon fueron nulos en cuanto
faltos de originalidad y de creatividad y
merecedores de ser protegidos como
modelos de utilidad por el hecho que
los miembros del producto objeto de
examen fueron funcionales al empleo
del producto mismo.

La Corte Federal ademas ha creido que
los elementos reivindicados en el
disefio denegado - aunque fueron,
tomados singularmente, funcionales de
naturaleza - en su conjunto tuvieron
una cualidad estética.

La Corte Federal ha reformado la
sentencia de la sentencia de primer
grado, revocando la declaracion de
nulidad de los modelos industriales n.
56364 objeto de contestacion.

El disefio creativo

A menudo las empresas dedican notable
tiempo vy
capacidad de atraccion ejercida por el
aspecto de sus productos. Disefos
nuevos y originales son creados para:

recursos a mejorar la

e desarrollar en el producto aspectos
que lo hagan atractivo con respecto
de especificos segmentos del

mercado: ligeras modificaciones del
disefio de algunos tipos de
productos, por ejemplo, en un reloj,
puede volverlos mas aptos a muchas
fajas de edad o cultura o a muchos
grupos sociales. Aunque la funcién
principal de un reloj siempre es la
misma, el disefio para nifios o
adultos son diferentes entre ellos.

e crear un nicho de mercado: en un
mercado basado en la competencia,
muchas empresas tratan de crearse
un espacio de mercado, un nicho, por
disefios originales que permitan a
sus nuevos productos distinguirse de
los de los competidores. Eso vale,
sea por objetos de normal empleo
como cerraduras, zapatos, tazas y
platillos, sea por objetos
potencialmente caros como joyas,
ordenador o automoviles.

Reforzar la imagen comercial de la
empresa: a menudo disefios originales
son asociados con marcas distintivas
para reforzar la imagen comercial de la
empresa. Muchas empresas han creado
o modificado con éxito la misma imagen
sobre el mercado gracias al particular
cuidado puesto en disefar ciertos tipos
de productos.



Caso de estudio: Campari soda

Campari Soda es una bebida alcohdlica
usada como aperitivo, producida por el
Grupo Campari, una de los principales
en el mundo en su sector, estando
presente en 190 paises. Emplea mas de
2000 dependientes, y cotiza en la Bolsa
de Milan desde 6 de julio 2001.

A partir del 1932 se vende Ia
inconfundible botella coénica disefiada
por Fortunato Depero - cuando Davide
Campari le ha solcitado de idear una
botella para el primer aperitivo
monodosis - y todavia es hoy icono del
aperitivo italiano.

La botella campari soda tiene la forma
de una copa invertida. Con la creacion
de la botella Depero crea su obra mas
significativa para la empresa milanesa.
Davide Campari desnuda la etiqueta de
la botella para hacer destacar la intensa
tonalidad del rojo por el vidrio y estampa
en relieve el nombre de la marca y la
empresa: Preparacion especial, Davide
Campari & C. Milan - Campari Sosa.
Los rasgos distintivos de la botella son
la forma, el color, el material; elementos
que se distinguen con respecto de las
convenciones de las formas publicitarias
tradicionales de la época.

Figura 1 - Botella Campari Sosa




2. La proteccion de los
disenos industriales

Como se protege un disefio industrial?
En casi todos los o6rdenes, para ser
protegido a los sentidos de la ley sobre
los disenos aplicables en cada pais, un
disefio industrial tiene que ser
registrado.

Para generalmente registrar un disefo
industrial hace falta presentar una
solicitud en el despacho nacional de la
propiedad intelectual, o industrial, del
pais en cuyo territorio se quiere
conseguir la proteccion.

Pero en algunos paises o areas
econdmicas como la Unién Europea,
leyes de reciente promulgacion también
permiten una proteccion limitada de los
disefios industriales registrados, por
tres afios a partir de la fecha en que el
disefio ha sido publicado en la Unién
Europea.

El sistema del disefio registrado
permite a las empresas efectuar una
prueba de mercado antes de sustentar
el peso y los gastos de una registracion
por productos que en ultimo analisis
podrian luego, no lograr conquistar el
mercado.
Ademas puede
alternativa valida para aquellos tipos
de productos que son destinados a
quedar sobre el mercado por periodos

constituir una

muy breves, se piensa en la industria
de la moda.

Una vez, en cambio, que el producto ha
sido construido, el disefiador tiene solo
un maximo de 12 meses para
registrarlo. La proteccion concedida a
un disefio registrado es limitada, en el
sentido que los derechos que derivan
son mas dificiles de imponerse en sede
jurisdiccional que en el caso de disefios
registrados y porque ella s6lo dura 3
afos, contra los 25 afos de proteccion
que son reconocidos en cambio, al
disefio registrado en la Union Europea.
El tema central de esta guia son los
disefios industriales registrados. Pero
es importante mencionar que algunos
paises ofrecen métodos alternativos
segun la ley nacional aplicable y el tipo
de disefo, una posible forma alternativa
de proteccion del disefio industrial es
constituido por las normas sobre el
derecho de autor.

Generalmente el derecho de autor
otorga a quien es titular de ello
derechos exclusivos con respecto de
obras literarias y artisticas. En algunos
paises determinados tipos de disefios
son considerados como obras de arte o
formas de arte sobrepuesto y pueden
ser pues protegidos por el derecho de
autor.

En algunos paises, ademas, si un



disefio industrial también tiene una
funcién de marca sobre el mercado,
puede ser protegido como marco
tridimensional. Eso vale por ejemplo
por los casos en que se cree que la
forma de un producto o el modo en que
ello es confeccionado tiene caracter
distintivo.

En algunos ordenes el disefio industrial
de una determinada empresa puede ser
protegido por la imitacion de los
competidores por las normas sobre la
competencia desleal.

Caso estudio: Louis Vuitton S.A. v.
Akerman Rubén

El  Juez de
confrontando las marcas accionadas
por la actora - depositados en las
clases merceologicas 18, 24 y 25 - con
el disefio n. 41.595 objeto de
contestacion depositado por el acuerdo
a Rubén Akerman, ha llegado a la
conclusion que este dltimos eran una
copia servil de la marca Louis Vuitton,
concediendo lo invocado relativamente
inhibitorio a lo los disenos utilizados y
ademas ordenando la confiscacion y
destruccion de los  productos
denegados.

En instancia de apelacion, la Corte
Federal - respecto el modelo industrial
n. 41.595 de titularidad de Akerman,

primera instancia,

completamente falta de las
caracteristicas,
cualidad estética, ademas de creativa e
innovativa, necesarias para que pudiera
gozar de proteccion - ha concluido que,
de una comparacion también superficial
de los disefios denegada con las
marcas accionadas, fue completamente
evidente la plena identidad de uno con
los otros.

La Corte Federal, ademas de declarar
nulo el disefio denegado, ha condenado
Akerman
dafios igual a 50.000 pesos y que cada
uno de los demas acuerdos refundieran
a la sociedad actora 8.000.00 pesos,
ademas ordeno que el
sentencia fuera publicada a cargo de
Akerman.

vale a decir tener

con un resarcimiento por

emanada

Cuales derechos son otorgados por el
registro del disefio?

La registracion de un disefio industrial
le otorga a su titular el derecho a
impedir la copia o la imitacion del
disefio por parte de terceros. Esto
incluye el derecho a excluir los terceros
de la fabricacion, venta, importacion y
exportacién de cualquier articulo en
que el disefio haya sido incorporado, o
a cuyo ello se aplica. El ambito exacto
de la proteccion de los disefios
registrados es determinado por las
leyes y las regla de cada pais o region.



ITALIA: La registracion de un disefio
industrial le otorga a su titular el
derecho a impedir la copia autorizada o
la imitacion del disefio de parte de
tercero. Eso incluye el derecho a
prohibir que a un tercero la fabricacion,
venta, importacion y exportacion de
cualquier articulo en que el disefio haya
sido incorporado, o a cuyo ello se
aplica.

Segun cuanto dispuesto del art. 41,
inciso 3 c.p.i los derechos otorgados
por el modelo o disefio registrado se
extienden a cualquier disefio modelo o
disefio que no produzca en lo
explotador informado una impresion
general diferente.

ARGENTINA: ElI art. 1 del Decreto
Legislativo 6.673 del 9 de agosto de
1963 prevé que el autor de un modelo o
disefio industrial y el derecho habiente
tienen derecho a la titularidad y a la
explotacion econdémica exclusiva del
disefio, incluido el derecho a cederlo y
registrarlo.

Derechos exclusivos

Suponemos que vuestra empresa haya
disefiado un paraguas con un disefio
innovativo y que lo haya registrado en
el despacho nacional de la propiedad
intelectual, consiguiendo asi derechos
exclusivos sobre los paraguas de aquel

disefio.

El efecto practico de la registracion es
que, en caso de descubrir que un
competidor esta construyendo,
vendiendo o importando paraguas con
el mismo disefio o un disefio
sustancialmente igual al vuestro,
podréis impedirle utilizarlo y, en algunos
casos, conseguir el reembolso de los
dafos padecido por vuestra empresa a
causa del empleo no autorizado del
disefio.

Pues, si de un lado no se puede impedir
a vuestros competidores de construir
productos en competencia con los
vuestros, por la registracion se puede
su impedir construir productos con el
mismo aspecto de los vuestros,
explotando libremente
creatividad.

Para informacién mas detalladas sobre
como hacer respetar vuestros derechos
en materia, se aconseja dirigirse a un
abogado

vuestra

Caso estudio: Ferrero S.p.A.

Dada por descontada la circunstancia
que la calidad de los productos
agroalimentarios italianos es indiscutida
a nivel mundial, se sefala una fuerte
sensibilidad de las industrias del “Bel
Paese” por el diserio y, sobre todo, por
el packaging de los productos.



Apostar con decision en el appeal de
productos de calidad puede constituir la
via para favorecer la difusion de los
productos en cuestion entre
categorias de

consumidores, (los nifios).

determinadas

Por ejemplo, basta pensar en el
packaging del chocolate KINDER, Fig.
1, producido y comercializado por
Ferrero S.p.A, que se caracteriza, entre
otros,
graficos de las mismas confecciones
que han determinado de ello el éxito
entre los consumidores mas jovenes,
en contraposicion al disefio austero y
fino del chocolate FERRERO
ROCHER, Fig. 2, destinado a un
publico mas maduro.

por los particulares temas

Figura 1 Kinder Chocolate

Qué requisitos tiene que satisfacer un
disefio industrial para poder ser
registrado?

Como regla general, para poder ser
registrado un disefio tiene que
satisfacer uno 0 mas de los siguientes
requisitos de base, segun las
disposiciones de la ley nacional
aplicable:

e el disefio tiene que ser nuevo. Un
disefio es considerado nuevo si, a la
fecha del depdsito de la solicitud de
registro, ningun disefio idéntico ha
sido todavia llevado al conocimiento
del publico;

e el disefo tiene que ser original. Un

disefio es considerado original

cuando es fruto de la actividad
creativa independiente del

disefiador, no ha sido copiado o

imitado por disefos ya existentes;

el disefo tiene que tener caracter
individual. Este ocurre cuando se

cree que el disefo puede causar a

un consumidor suficientemente

informado una impresion total
diferente de aquél producido de
cualquier otro disefio anteriormente
llevado al conocimiento del publico.

Tradicionalmente, disefios industriales
registrables atanen
manufacturas la forma de un zapato, el

como a



disefio de un pendiente o la decoracion
de una tetera. Hoy, sin embargo, en
plena era digital, la proteccion
gradualmente esta extendiéndose a
una serie de otros productos y tipos de
disefio como los iconos y los display
graficos de las pantallas de los
ordenadores, los caracteres
tipograficos y los teléfonos moviles

Caso estudio: Sacacorchos champan
- Descorjet S.A.

Figura 1 - Sacacorchos champan -
Descorjet S.A.

La realizacién de una invencion ideada
en un taller y su exportacion en mas de
25 paises hace de Descorjet un caso
estudio particularmente significativo por
pequefias y medianas empresas.

Todo comenzé en el 2000, cuando el
empresario argentino Hugo Olivera
sintié la historia de un camarero que
literalmente se habia lastimado las

N

manos al destapar, durante el curso de
una sola noche, mas de 60 botellas que
vino.

Olivera ha iniciado, por lo tanto, a
resolver el problema de como poder
destapar  botellas de bebidas
burbujeantes de manera mas facil y ha
desarrollado, usando sus ahorros, un
prototipo, respecto del cual tiene en fin
depositado una solicitud de patente
argentina en el afio 2000.

Olivera ha contactado la asociacion
Argentina de Inventores, que le ha
aconsejado sobre como organizarse
mejor y desarrollar una estrategia
comercial que le
adelante el proyecto.
Después de haber mejorado el
prototipo y depositado un nueva y
mejorada,
primera fue

permitia llevar

solicitud de patente, la
retirada, han sido
encontrados dos inversionista-socios
que han invertido US$ 260.000,00.
Sucesivamente han sido depositadas
solicitudes de patente y disefio en 25
paises.

El producto es construido en Argentina
y Taiwan bajo el control de Descorjet
S.A. e importado en los principales
mercados mundiales.

Descorjet ahora vende anualmente
35.000 unidades, con una tasa de
crecimiento anual del 15 por ciento,
proveyendo alrededor de trabajo a 40



personas en Argentina y otros 40 en
Taiwan.

Descorjet debe su éxito a la misma
habilidad en convertir una buena idea
en un prototipo funcional, que ha
convencido a inversionistas a invertir en
el proyecto.

Qué se excluye generalmente de la
registracion?

En la mayor parte de los paises los
siguientes tipos de disefios son
excluidos de la registracion:

e disefios que no satisfagan los
requisitos de novedad, originalidad
y/o caracter individual, (como se
explico precedentemente);

e disefnos que responden

exclusivamente a las funciones

técnicas de un producto. Tales
caracteres técnicos o funcionales
pueden ser protegidos, segun los
casos, por otros derechos de
propiedad intelectual

patentes, modelos de utilidad o

secretos comerciales

como

e disenos que incorporan simbolos o
emblemas oficiales protegidos como
la bandera de un pais..

e disefos considerados contrarios al

orden publico o a la buenas

costumbres.

Ademas, es importante destacar que en
algunos paises las obras artesanales
son excluidas de la registracion porque
las normas aplicables exigen que el
producto al que se refiere el disefios
sea un articulo de manufactura, o que
pueda ser reproducido en escala
industrial.

Segun la ley nacional aplicable, puede
haber otros tipos de obstaculos a la
registracion. completa
informacion en la materia, se aconseja
dirigirse a un consultor en propiedad
intelectual, o al despacho nacional de la
propiedad intelectual competente

Para una

ITALIA: Pueden constituir objeto de
registro como disefios y modelos el
aspecto entero del producto o de sus
partes que resulte, en particular, de las
caracteristicas de las lineas, de los
contornos, de los colores, de la forma,
de la estructura superficial o bien de los
materiales del producto mismo o bien
de su adorno, a condicion que sean
nuevos y tengan caracter individual, art.
31 inciso 1. c.p.i).

Por producto se entiende cualquier
objeto industrial o artesanal, incluidos
ademas los miembros que tienen que



ser ensamblados para formar un
producto complejo, los embalajes, las
presentaciones, los simbolos graficos y
los caracteres topograficos, excluidos,
los programas por ordenador (art. 31
inc 2 c.p.i.).

A los fines de ser protegido, el disefio
tiene que ser nuevo. Un disefio es
considerado nuevo si, a la fecha del
deposito de la solicitud de registracion,
ningun disefio idéntico ha sido
divulgado anteriormente a la fecha de
presentacion de la solicitud de registro,
art. 32 c.p.i).

ARGENTINA: El art. 3 del Decreto
Legislativo 6.673 del 9 de agosto de
1963 prevé que la forma o el aspecto
exterior ornamental de un producto
industrial puede ser registrado como
modelo o diserio industrial.

El art 6 del Decreto Legislativo6.673
prevé, ademas, que no sera concedida
la tutela prevista en materia de disefio a
aquellos disenos industriales que:

(a) hayan sido publicados en Argentina
o en el extranjero en fecha anterior a
aquel de la solicitud de registracion,
con la excepcion de aquellos casos en
que el disefio en cuestion haya sido
exhibido en exhibiciones o ferias
tenidas en Argentina o al extranjero en
los seis meses anteriores a la fecha de
solicitud;

(b) estén dotados con una forma o
aspecto exterior que no es nueva o
diferente de aquellos de modelos
anteriores;

(c) tengan una forma necesaria por el
funcionamiento del producto en el que
el disefio es incorporado.

Caso estudio: Mazzarella Victor c.
Loteria Nacional,

Los hechos de causa conciernen a la
registracion de parte de la Loteria
Nacional argentina —
los derechos a monopolio intelectual
del actor Mazzarella - del disefio del
billete de
creacion del actor.

El Juez de primer grado declaré nulo el
registro del modelo industrial n. 43.384
concerniente al billete de la loteria en
cuestion - en cuanto falto de novedad y
cualidad estética, (ya que el disefio fue
estrechamente ligado con la funcién del
producto de quo), - y, por consiguiente,
ha rechazado la solicitud propuesta por
el sefior Mazzarella contra la Loteria
Nacional para hacerse reconocer autor

en violaciéon de

la loteria nacional, de

del disefio.

La Corte Federal ha establecido que el
billete objeto de solicitud no tuvo alguna
caracteristica estética u ornamental que
la distinguiera de modo particular de
billetes de la loteria tradicional y, por



consiguiente, ha confirmado la
sentencia de primer grado que declaro
el disefio nulo por falta de novedad y

cualidad estética.

Como se registra un disefio?

Para registrar un disefio en su pais
tiene que seguir generalmente el
siguiente procedimiento:

Completar el formulario de solicitud
previsto por el despacho nacional de la
propiedad intelectual de su pais. La
solicitud tendra que contener su
nombre, signos y los disefios y/o las
fotografias del disefio industrial en
cuestion, sera el despacho competente
quien exprese si existen requisitos
especificos en materia de presentacion.
En algunos paises podra ser también
solicitado, presentar una descripcion
escrita o un atestado de novedad del
disefo. Otros paises lo facultaran de
presentar tal descripcion.
Generalmente la descripcion se refiere
al disefio y no al producto al que ello se
aplica. La descripcion tendra que ser
esmerada y adecuada a ensefiar la
diferencia entre el disefio y cada otro
disefio preexistente. Tendra que cubrir
todas las caracteristicas estética
propias del disefio y poner de ello en
relieve los elementos mas importantes.
En algunos paises el examinador podra
solicitar a un experto del disefio para

apreciar mejor las cualidades.

Ademas se debera proceder al pago de
una tasa de registro.

En el caso haber confiado Ila
registracion a un agente o abogado, se
debera  también presentar  un
documento atestante de la asignacién
de los poderes de representacion al
agente o a abogado.

Algunos despachos registran el disefio
so6lo después de haber averiguado el
respeto de las formalidades
administrativas. Otros despachos
también efectian un examen sustancial
al objeto la novedad y/o la originalidad
del disefio, cada vez mas despachos
proceden a la registracion sin efectuar
un examen de la novedad vy/o
originalidad.

Una vez que un disefio ha sido
registrado, es inscrito en el registro de
los disenos industriales y publicado en
el adecuado diario/gaceta/boletin
oficial. El despacho emitira, ademas, un
certificado de registro.

En algunos paises/regiones es posible
solicitar la dilacién de la publicacion, en
ese caso el disefio sera secreto por un
determinado periodo de tiempo. Evitar
la publicacion de un disefio por un
cierto periodo de tiempo puede ser
preferible por razones de estrategia
empresarial.



ITALIA: Para registrar un disefio en
Italia se debe seguir el siguiente
procedimiento:

Completar el formulario de solicitud
provisto, médulo O, del UIBM, el cual es
posible descargar en la direccién
www.uibm.gov.it, y depositarlo
directamente en el UIBM, o bien en
cualquier Camara de Comercio, o bien
mandarla por correo.

La solicitud, médulo O, en 3 copias,
tendra que contener:

e una eventual descripcion de la
invencion; disefios o foto del
modelo, sobre papel blanco no
brillante, formato 21 x 30 cm;

e recibo del pago de los derechos a la
Agencia de las Entradas;

e recibo del pago en cuenta corriente
postal de los derechos a secretaria
al CCIAA en la cual se realiza el
deposito;

e una carta de encargo, acto o
declaracion de referencia al poder
general en caso de encargo a un
consultor en propiedad industrial;

e eventual documento de prioridad..

Por descripcion, se entiende el disefio y
no el producto a los que ello se aplica.
La descripciobn tendra que ser
esmerada y adecuada a ensefar la
diferencia entre el disefio y cada otro

<

disefio preexistente. Tendra que cubrir
todas las caracteristicas estética
propias del disefio y poner de ello en
relieve los elementos mas importantes.
Debera, ademas, proceder al pago de
un impuesto de registracion. En el caso
de haber confiado el registro a un
agente o abogado, también tendra que
presentar un documento atestante de
la asignacion de los poderes de
representacion al agente o a abogado,
carta de encargo o poder.

EL UIBM procedera a la registracion sin
efectuar un examen de la novedad y/o
caracter individual.

Es posible solicitar la dilacion de la
publicacién de la solicitud al UIBM, por
un periodo que no podra superar los
treinta meses de la fecha de la solicitud
o la prioridad, (art. 38 c.p.i).

Una vez que un disefio ha sido
registrado, es inscrito en el registro de
los diserio industriales y publicado en el
adecuado diario/gaceta/boletin.  EIl
despacho ademas emitira un certificado
de registro.

ARGENTINA: Para registrar un disefio
en Argentina, hace falta completar la
hoja de solicitud provista por el Instituto
Nacional del Propiedad Industrial, INPI.
La solicitud tendra que ser acompafada
de:

e un disefio del modelo por que se



solicita proteccion, reproducido en
diez ejemplares de dimensiones no
superiores a 6 cm de ancho y 4 cm
de altura

e una descripcion del mismo disefio

e copia del recibo de pago del
impuesto de depdsito, igual a pesos
150,00.

En el caso en que sea reivindicada la
prioridad de un disefio depositado en
otro pais, debera, ademas, ser
depositada una copia autenticada del
disefio reivindicado. E| solicitante
debera fijar domicilio en Buenos Aires.
Una vez registrado, el disefio sera
publicado en el boletin del INPI.

Para mayor informacién, dirigirse a
I.LN.P.I., Paseo Colén 717, Buenos
Aires, tel. 0800-222-INPI (4674), o bien
via internet www.inpi.gov.ar o via correo

electrénico: infomarcas@inpi.gov.ar.

Cuanto tiempo hace falta para
registrar un disefio?

Generalmente y segun el despacho, el
procedimiento de registracion de un
disefio dura de 6 a 12 meses 0 mas,
segun los factores como la formulacion
de eventuales objeciones de parte del
examinador o del hecho que la ley
aplicable prevea, o no, la posibilidad de
oposicion antes de la registracion.

Es importante no divulgar el disefio
antes de la registracion?

Si esta usted interesado en proteger un
modelo o disefio industrial con el
sistema del registro, es imprescindible
mantener la confidencialidad, ya que el
requisito principal de la proteccion es
que sea “nuevo”. En caso de que se
quiera ensenar el disefio a un tercero,
sera oportuno estipular
escritas de no divulgaciéon con la base
en que quién tomara vision de vuestro
disefio antes de que sea registrado, se
empefara en no divulgarlo a terceros.

clausulas

Un disefio que ya ha sido llevado al
conocimiento del publico, por ejemplo,
en la reproduccién sobre el catalogo de
la empresa, no podra ser ya
considerado nuevo. Ello ya es parte del
asi llamado publico dominio y podra ser
solo protegido si la ley aplicable prevé
el periodo de gracia, (véase mas
abajo), o si es posible imponer la
prioridad de una solicitud de registro
antecedente, (véase también mas
abajo, como proteger el disefio en el
extranjero).

Ejemplo: BEBE AND
CHILDREN. Pensado en el confort y
bienestar de los recién nacidos al
momento del bafo, la pequena
empresa francesa BEBE AND



CHILDREN ha dibujado y producido
una hamaca para hacer el bafio a los
recién nacidos. Su disefio simple y
original ha seducido madres y nifios en
todo el mundo. Con el objetivo de
asegurar la proteccion de este nuevo
producto, en marzo del 2000 BEBE
AND CHILDREN ha depositado una
solicitud internacional de registracion
de su disefio. Una vez conseguida el
registro, BEBE AND CHILDREN ha
logrado comercializar su producto en
mas que 10 paises en tres diferentes
continentes, sea directamente, sea por
licencias basadas sobre el disefio
registrado. El éxito de tal producto ha
sido considerable. Hoy la hamaca
constituye a uno de los productos de
punta de BEBE AND CHILDREN que,
gracias al monopolio legal ofrecido por
la proteccién del disefio, sigue
vendiendo su producto en todo el
mundo.

Caso estudio: Amigos - Vacavaliente

Figura 1 — Posa celular canguro

La sociedad argentina Vacavaliente,
con sede en Buenos Aires, exporta en
todo el mundo - con el brand Amigos -
articulos de papeleria hechos de piel,
por ejemplo, el posa celular Canguro, lo
celular puede ser colocado en la bolsa,
mientras

mensajes pueden  ser

almacenados en la boca.

Qué es el periodo de gracia?

En algunos Paises, la legislacion
admite un periodo de gracia por la
registracion.

Generalmente tal periodo de gracia
lleva de seis meses o un afio del dia en
que el disefio ha sido hecho publico,
revelado o publicado.

Se trata de la hipdtesis en cuyos
productos que incorporan un
determinado disefio son puestos a la
venta, expuestos a exhibiciones o a
ferias o bien reproducidos en catalogos
o en el cuadro de la publicidad, antes
de ser objeto de una solicitud de
registro. Durante tal periodo de gracia,
podréis comercializar vuestro disefio
sin que se pierda el requisito de la
novedad.

Puesto que, en cambio, este no ocurre
en todos los paises y, en todo caso,
incluso se trata siempre de un derecho
limitado, es aconsejable tener el disefio
oculto hasta el momento de Ia
presentacion de la solicitud de registro.



Ademas, durante el periodo de gracia,
no se goza de derechos exclusivos,
aunque, vuestro disefio podra ser
protegido por las normas sobre el
derecho de autor o sobre Ia
competencia desleal.

ITALIA: La legislacion italiana admite un
periodo de gracia por la registracion.
Significa que no se considera divulgado
el disefio accesible al publico en los
doce meses anteriores a la fecha de
presentacion de la solicitud de registro
o bien,
prioridad, en los doce meses anteriores
la fecha de este ultima.

Se trata de la hipotesis en cuyos
productos que
determinado disefio son puestos a la
venta, expuestos a exhibiciones o a
ferias o bien reproducidos en catalogos
o en el cuadro de la publicidad, antes
de ser objeto de una solicitud de
registro.

cuando se reivindica la

incorporan un

ARGENTINA: EIl art 6 del Decreto
Legislativo 6.673 prevé que no sera
concedida la tutela prevista en materia
de disefio a disefios industriales:

(a) publicados en Argentina o al
extranjero en fecha anterior a aquel de
la solicitud de registracién, con la
excepcion de aquellos casos en que el
disefio en cuestion haya sido exhibido

en exhibiciones o ferias tenidas él en
Argentina o al extranjero en los seis
meses anteriores a la solicitud de
registro;

(b) dotados de una forma o aspecto
exterior que no es nueva o diferente de
aquellos de modelos anteriores;

(c) cuya forma es necesaria para el
funcionamiento del producto en el que
el disefio es incorporado.

Modelos empresarios depositados o
registrados en el extranjero pueden ser
registrados en Argentina y gozar de los
mismos beneficios concedidos a los
disefios registrados en Argentina a
condicion que sean depositados dentro
de un periodo de seis meses de la
fecha de depdsito en el pais de origen,
con tal que el modelo empresario o
disefio no haya sido usado en Argentina
antes de que fuera depositado el
diserio en cuestion en el pais de origen.

Caso estudio: De uva Norberto Carlos
c. Schirripa Gaudencio )

La Corte Federal ha acogido la solicitud
de nulidad absoluta de la registracion
41.228,
estableciendo que el disefio objeto de
contestacion
servil del modelo industrial extranjero
accionado, que fue introducido sobre el
territorio nacional argentino un afo

del modelo industrial n.

reputarse una imitacion



antes del disefno

denegado.

deposito  del

Cuanto dura la proteccion del disefio
industrial?

El periodo de proteccion de un disefo
industrial registrado varia de pais a
pais, pero generalmente es de al
menos 10 afios. Sin embargo, en los
Estados Unidos las patentes de disefio
son protegidas por 14 afios, mientras
en la Unién Europea un disefio
comunitario registrado es protegido por
25 afios. En muchos paises Ila
registracion tiene que ser renovada
cada cinco anos..

ITALIA: El periodo de proteccion de un
disefio industriales dura cinco afios a
partir de la fecha de presentacion de la
solicitud y el titular podra conseguir la
prorroga de la duracion por uno o mas
periodos de cinco arfios hasta a un
maximo de veinticinco afos, (art. 31

c.p.i).

ARGENTINA: EI art. 7 del Decreto
6.673 prevé que la
proteccion de modelos industriales dura
cinco afos a partir de la fecha de
presentacion de
derecho de conseguir la prorroga por
otros dos periodos quinquenales, hasta
a un maximo de quince afios.

Legislativo

la solicitud, con

Cuanto cuesta proteger un disefio
industrial?

Los costos efectivos de la proteccion
varian significativamente de un pais al
otro. En todo caso, es importante saber

que existen varios tipos posibles
costos:
1. Los impuestos de registracion

tendran que ser pagados al despacho
nacional o regional competente.
Generalmente la suma varia segun el
numero de disefios de que se solicita la
registracion 'y, en el caso de
registraciones regionales o]
internacionales, del numero de paises
en que se quiere conseguir la
proteccion. Por ejemplo, la solicitud de
registro de wun disefio individual
comunitario en los 27 paises de la
unién europea cuesta 350 euros. Tal
cifra sera de 1950 euros si la solicitud
contiene 10 disefios. Por informacién
mas detallada en la materia, se debe
dirigir a un consultor en propiedad
intelectual o al despacho competente.
2. Si se requiere la asistencia de un
consultor en propiedad intelectual, se
debe anadir a los costos de registro los
honorarios del consultor.

3. En la mayor parte de los paises la
renovacion, generalmente cada cinco
afios, de la registro implica el pago de
un impuesto.

4. Oftros costos pueden derivar de los



gastos por monitoreo del mercado al
objetivo de saber si un determinado
disefio ha sido copiado ilegalmente por
la competencia.

5. Algunos costos pueden derivar de la
tutela judicial del disefio. Son los costos
en los que debe incurrir si, constatado
que vuestro disefio ha sido copiado o
vuestros derechos exclusivos han sido
violados, se decide acudir a la via legal.

ITALIA: Es importante saber que existen
varios tipos costos:

1. las tasas de registraciéon tendran que
ser pagadas al UIBM. Son de 100 euros
por un deposito en soporte papel; 200
euros por el depdsito de un modelo
multiple. Estos importes pueden padecer
variaciones. Pues, es aconsejable
consultar directamente el listado del
UIBM en la direccion www.uibm.gov.it.

2. a nivel comunitario, la solicitud de
registro de un
comunitario en los 27 paises de la union
europea 230 euros
eventuales sobre impuestos. Tal cifra
arriba a 345 euros si la solicitud
contiene 10 disefios sdlo considerando
la tasa de registro.

Por informacién mas detallada en la
materia, se debera dirigir a un consultor
en propiedad industrial o al UIBM o bien
al despacho por la armonizacion en el
Mercado Interior, UAMI.

diserio individual

cuesta mas

Para conseguir la registracion de un
disefo en ltalia, ademas es necesario
realizar el pago de derechos de
secretaria a la Camara de Comercio
dénde el depédsito de la solicitud es
efectuado, se trata de unos 40 euros por
la obtencién de una copia simple y 43
euros mas una marca de bolo de 14,62
euros si se solicita una copia conforme al
acta de deposito;

3. si se acude un consultor en propiedad
intelectual, se deben afiadir a los costos
de registracion
consultor.

4. la renovacion, cada cinco arios, de la
registracion implica el pago de un
impuesto. (30 euros por el segundo
quinquenio, 50 euros por el tercero, 70
por el cuarto y 80 por la quinta
renovacion);

5. otros costos pueden derivar de los
gastos por monitorear el mercado con el
objetivo de saber si un determinado
disefio ha sido copiado ilegalmente por
la competencia;

6. algunos costos pueden derivar de la
tutela judicial de disefio. Son los costos
en que se debera incurrir si, después de

los honorarios del

haber constatado que vuestro disefio ha
sido copiado o vuestros derechos
exclusivos han sido violados, se decide
accionar por la via legal.



ARGENTINA:  EI
corresponder en caso de deposito por la
primera vez de solicitud de registro de
un disefio corresponde a pesos 150,00,
mientras el impuesto por la renovacion
de un disefio es de pesos 120,00.

El art. 7 del Decreto Legislativo 6.673
prevé que la solicitud de renovacion
tenga que ser depositada dentro de seis
meses por la fecha de caducidad del
periodo actual de proteccion y tendra
que ser acompafiada por la
documentacion requerida por en la
solicitud de registro inicial.

impuesto de

Qué sucede si un determinado disefio
une  mejorias  funcionales a
caracteristicas estéticas?

En general, para conseguir derechos
exclusivos  sobre las  mejorias
funcionales de un producto, es preferible
tratar de conseguir una patente por
invencion o un modelo de utilidad

En los casos en que la funcion no se
deduce obviamente del producto, es
oportuno proteger el disefio como
secreto comercial.

A menudo, en cambio, ocurre que un
nuevo producto une mejorias
funcionales a caracteristicas estética
innovativas. Suponemos por ejemplo
que se haya dibujado un nuevo movil:
mientras el celular puede ser el
resultado de una serie de mejorias de

las componentes electronicas y puede,
por consiguiente, ser protegido por uno o
mas patentes, el disefio original de lo
celular podria ser registrado como
disefio industrial.

Es posible solicitar ambos tipos de
proteccion?
La respuesta es si.

Proteccion del disefio y estrategia
empresarial

Decisiones referentes al como, cuando y
donde proteger un determinado disefio
industrial son vinculadas estrechamente
a aquellas referidas a la gestion
comercial del disefio. Por consiguiente
estos dos tipos de decisiones no
deberian ser nunca disociados una de
la otra.

Por ejemplo, tipo de proteccion, costos,
eficacia de la proteccion y cuestiones de
titularidad del disefo pueden
representar consideraciones
importantes al momento de decidir:

- si desarrollar el disefio dentro de la
empresa o confiarlo a una agencia
especializada, los tiempos del empleo
de un nuevo disefio en la publicidad, en
la mercadotecnia o en una exhibicion , a
cual mercados dirigir la export;

- si, cuando y como dar en licencia o
ceder un disefo a otra empresa.
Muchos disefiadores protegen aspectos



diferentes de sus productos por muchos
tipos de derechos de propiedad
intelectual.

Es importante, en todo caso, recordar
las principales diferencias entre patentes
de invencion, modelos de utilidad y
disefos industriales.

Las patentes de invencién y los modelos
de utilidad son hechos para proteger
invenciones que aportan una mejoria
funcional mientras los  disefnos
industriales son hechos para proteger
las caracteristicas estéticas de un
producto.

Caso estudio: El Pasillo

El Pasillo es una sociedad argentina,
con
especializada en el planeamiento y en el
disefio de muebles de acero y cemento,
de estilo sea europeo que indigena.

Uno de los objetivos de El Pasillo es la
busqueda de materiales insolitos por
mubles, entre los cuales el cemento,
chapa de acero y piel curtida.

sede en Buenos  Aires,

Figura 1 Mueble EI Pasillo

Quién puede solicitar la proteccion?

En general, la proteccion puede ser
solicitada por el mismo disefador o, si
éste trabaja por una empresa, por la
empresa misma. El solicitante puede ser
sea una persona fisica, por la nota, el
disefiador o una personalidad juridica.

En ambos casos la solicitud puede ser
realizada directamente o a través de un
agente.

Para registrar un disefio en
determinados paises, puede ser
necesario hacerse representar de un
agente autorizado a obrar delante del
despacho competente

Quién es el titular de los derechos
sobre el disefio industrial?
Generalmente el primer titular de un
disefio es su creador, es decir su
disefiador.

Pero si el dependiente de una empresa
ha creado un disefio en el marco de su
fuero laboral, es decir, en el ambito de
sus normales tareas laborales y durante
el horario de trabajo, las leyes de casi
todos los paises del mundo establecen
que el disefio y los derechos que
emanan le pertenecen al empresario, o
que este Ultimo puede exigir que tales
derechos le sean trasladados
obligatoriamente.



Si un disefio ha sido creado por un
disefiador externo a la empresa en el
marco de un contrato con la empresa,
generalmente los derechos sobre la obra
corresponden a la empresa que lo ha
encargado.

En tales hipdtesis, en efecto, se cree que
el disefio haya sido producido para el
empleo de quién lo ha encargado, que
sera por consiguiente de ello el titular.
Para prevenir posibles equivocaciones
en materia de titularidad, se deberan
estipular las clausulas especificas en el
ambito del contrato entre vosotros y el
disefiador. Ademas, debera recordarse
que el disefiador del producto puede
gozar automaticamente de proteccion
sobre su disefio original gracias a las
normas sobre el derecho de autor.
Debera aclararse también este punto en
el ambito del contrato.
El sistema de clasificacion
internacional

Generalmente los disefios industriales
son clasificados o agrupados en clases
para facilitar la identificacién. En
algunos paises se solicita indicar en la
solicitud de registro la clase de
productos con respecto a los que se
quiere utilizar el disefio. Muchos paises
utilizan el sistema de clasificacion
internacional establecido por el asi
llamado Acuerdo de Locarno

Ejemplo: DURACELL hasta los afios 80
Duracell fue wuna empresa mono
productiva que en practica sélo produjo
baterias alcalinas. En el 1981 ha
contratado disefiadores calificados para
producir una antorcha portatil que seria
en fin lanzada mas tarde en 1982. Dos
afios mas tarde el disefio de la antorcha
ha vencido el Design Council Award del
Reino Unido.

En el curso de los afos Duracell ha
introducido numerosas modificaciones al
disefio original de la antorcha, segun el
mercado de venta. Antorchas para
jévenes son, por ejemplo, producidas en
colores de moda. Las nuevas
caracteristicas funcionales de la
antorcha son protegidas por patentes,
mientras su disefo ha sido registrado en
todos los principales paises en que el
Duracell obra.

Es posible solicitar el registro de varios
disefios por una sola solicitud?

La respuesta a esta pregunta varia de
pais a pais.

En muchos paises es posible solicitar el
registro de varios disefios (10, 20 o
también 50), con una Unica solicitud, de
disefios que se refieren todo al mismo
producto o a clase de productos, (por
una definicion de clase, ver mas abajo).
Por ejemplo, si se ha dibujado una serie



de sillas, mesas y muebles y se decide
hacerlos registrar, del momento en que
pertenecen todos a la misma clase de
productos, en muchos paises se puede
hacer a través de una unica solicitud y
pagando un Unico impuesto. Si, en
cambio, se quiere también registrar una
lampara, es probable que alli sea
solicitado de presentar una solicitud de
registro por separado. Las lamparas, en
efecto, no pertenecen a la misma clase
de productos. Aunque, probablemente,
se debera pagar un impuesto para cada
disefio individual presentado, una
solicitud individual por una serie de
disefos generalmente costara menos
que una serie de solicitudes individuales.
Algunos paises, sin embargo, exigen la
presentacion de una solicitud separada
por cada disefio. Muchos de estos
paises, en cambio, incluso prescribiendo
una solicitud separada por cada disefio,
admiten variantes del disefio en una
misma solicitud; otros paises admiten
excepciones a la regla del disefio
individual cuando los disefio hacen
referencia a un a un conjunto de
productos.

Variantes de un disefio pueden ser, por
ejemplo, la version a clip y a la version a
alfiler del mismo par de pendientes. Para
ser considerados como variantes, dos
disefios tienen que referirse al mismo
producto y no ser sustancialmente

diferente uno del otro.
La expresion conjunto de productos, por

otro lado, designa una serie de
productos con las mismas
caracteristicas generales, que son

vendidos juntos habitualmente, o que
han sido ideados para ser usados juntos
y que comparten algunas caracteristicas
comunes de disefio.

Ejemplos: utileria de cocina (tenedores)
cucharas, cuchillos, secador vy
accesorios.

Como se puede constatar, hay muchos
modos de entender el principio de la
solicitud individual.

Por informacion mas precisa sobre el
mejor modo de hacer registrar vuestros
disefios, deberia dirigirse a un consultor
o al despacho de la propiedad intelectual
competente.

Ejemplo: TRAX Trax es el nombre de un
sistema de asientos disefados por
Rodney Kinsman y vendido vy
comercializado por el OMK Disefio Ltd.
Los asientos han sido ideados
originariamente para satisfacer las
exigencias del British Rail, que estaba
buscando asientos estéticamente
agradables, cémodos, resistentes a las
intemperies 'y que no solicitaran
demasiada manutencion.

En el curso de los afios, Trax se ha
vuelto un producto de éxito gracias
sobre todo a su disefio, y ha sido



utilizado en mas de 60 aeropuertos en
todo el mundo.

El disefio de Trax es protegido como
disefio industrial registrado en los
siguientes paises: Australia, Alemania,
Italia, Reino Unido, Estados Unidos y
Japoén y en los paises de Benelux.

La registrazione assicura alla OMK
Design Ltd. un derecho exclusivo a la
comercializacion del producto en todos
quello paises.

A veces el OMK Disefio Ltd. ha
concedido en licencia a empresas
extranjeras la posibilidad de producir los
asientos TRAX previo depodsito de
royalty.

Es posible otorgar en licencia un
disefio industrial?

Los disefios industriales son dados en
licencia cuando el titular del, disefio el
llamado licenciante, concede a otro
sujeto, el llamado permisionario, la
autorizacion a utilizar el disefio para un
determinado objetivo. Generalmente las
condiciones y el ambito de la licencia
son estipulados por un contrato de
licencia.

Los contratos de licencia a menudo
prevén limitaciones en materia de paises
en que el permisionario podra utilizar el
disefio, periodo de tiempo por que la
licencia es concedida y tipo de productos

con respecto a que el disefio podra ser
utilizado.

Para poder conceder en licencia el
empleo de un disefio en un pais
diferente del vuestro, se debera
conseguir preventivamente, o al menos
requerido, la registracion del disefio en
aquel pais.

Dando en licencia un disefio se procura
a vuestra empresa un manantial
adicional de renta.

Las licencias representan una forma
muy difusa de explotacién de los
derechos de exclusividad adquirida por
la registracion de disefios.
Generalmente los acuerdos de licencia
sobre los disefios hacen parte de los
mas amplios contratos de licencia que
tienen por objeto otros aspectos del
producto, y no soélo sus aspectos
visuales.

Confeccion té -

Caso estudio:

Creanative

CreaNative, en coincidencia con el
lanzamiento del propio sitio internet, ha
solicitado a la sociedad de planeamiento
procedente de todo el mundo, incluida la
Argentina, de crear un diserio hipotético
para sobres de té japonés.

Una sociedad de planeamiento
argentino tiene, con el objetivo de



informar los consumidores de cual es el
pais de procedencia del producto en
cuestién, elaborando una confeccién
que indicaba el nombre de la sociedad,
el logo de esta ultima y - por la
representacion de campos de té y un sol
deslumbrante - les sugeria
que la

importadora era japonesa.

a los

consumidores sociedad

Figura 1 - Confeccionas té

3. La proteccion de
los disefios
industriales en el
extranjero

Por qué solicitar la proteccidn

del disefio en el extranjero?
Si vuestra empresa quiere exportar

productos con un disefio original o
quiere dar en licencia la produccion,
venta y exportacion de tales productos a
empresas de otros paises, sera
oportuno valorar la posibilidad de
registrar también en aquellos paises los
derechos exclusivos registrados en
vuestro pais..

Caso estudio: La Semana del Diseno,
Milan 2010

En el mes de abril de 2010 se ha
desarrollado a Milan un acontecimiento
en el que disenadores de alimentos
procedentes de cada parte del globo se
han reunido para ensefiar al publico
italiano algunos interesantes conceptos
del Food Design. Por ejemplo, se
sefalan:

Figura 1 - El helado en forma de sandia




Figura 2 - Il Golosimetro di Paolo Ulian

Figura 3 - Il dito-forchetta di Merry-
Kavamura&Ganjavian

e

Como conseguir la proteccion de
disefio en el extranjero?

La proteccion del disefio tiene caracter
territorial. En otras palabras,
generalmente un disefio  solo es
protegido en el ambito del territorio del
pais o la region en que ha sido
registrado. Por tanto, si se quiere
proteger disefios en los paises en los
que se exportan los articulos a que el

disefio se aplica, se debera solicitar el
registro del disefio en cada uno de
aquellos paises.

En linea general, es importante recordar
que durante un periodo de seis meses
de la fecha en que se solicita la solicitud
en el primer pais, se goza del derecho
de prioridad por la registracién en otros
paises. Pero después del plazo de este
periodo, vuestro disefio ya no sera
considerado nuevo y no sera mas
posible registrarlo en otros paises.

Los modos para conseguir la proteccion
del disefio en el extranjero son
esencialmente tres.

1. Por una serie de registraciones
nacionales: en este caso se debe
presentar una solicitud de registro
separada en cada despacho competente
de cada pais. Es un procedimiento
complejo que tiene generalmente costos
bastante elevados, porque implica el
empleo de las varias lenguas nacionales
y el pago de distinguidos tipos de
impuestos en cada pais.

2. Por una registracion regional: si los
paises en que se desea conseguir la
proteccion son miembros de un sistema
regional por lo disefios, se puede
presentar una unica solicitud de registro
en el despacho regional competente.
Los despachos regionales hoy
existentes en materia de disefio son:



el despacho regional africano de la
propiedad industrial (ARIPO) con
sede a Harare, (Zimbabwe, por la
proteccion del disefio en los paises
africanos de lengua inglesa.

el despacho del disefio de Benelux
(BDO), con sede al Aja (Paises

Bajos), por la proteccion del disefio
en Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

el despacho por la armonizacion en
el mercado interior (UAMI), con sede
a Alicante (Espana), por la
proteccion del asi llamado disefio
comunitario en los 27 paises
pertenecientes a la Union Europea;

la organizacion africana de las
propiedad industrial (OAPI), con
sede a Yaoundé (Camerun), por la
proteccion del disefio en los Paises
africanos de lengua francesa.

3. Por la via internacional: si el pais en
que tiene sede vuestra empresa es
miembro del asi llamado sistema del Aja
por el depdsito internacional de los
disefos industriales, y vuestro ya disefio
ha sido registrado en aquel pais, se
puede registrar en uno o0 mas paises
adherentes al acuerdo del Aja
depositando una sola solicitud de
registro en organizacion Mundial de la

Propiedad Intelectual, OMPI.

El disefio sera tutelado en todos los
paises adherentes al acuerdo,
actualmente 34, por lo cual es hecha la
solicitud. El sistema basado sobre el
acuerdo del Aja ofrece un mecanismo
simple y econdmico por la registracion
del disefio industrial en muchos paises.
El sistema es administrado por el OMPI,
por una lista de los paises miembros del
acuerdo, se vean el apéndice lll. Para
mayores informaciones sobre el acuerdo
del Aja y el texto del mddulo por la
presentacion de la solicitud, se aconseja
visitar el situado Internet del OMPI a la
d i r e ¢ ¢ i 06 n
www.ompi.int/hague/fr/index.html.

El costo de la registracion en el ambito
del acuerdo del Aja varia segun el
numero de solicitudes que se quieren
registrar y del numero de paises
(miembros del acuerdo) en cuyo se
desea conseguir la registracion. Por
ejemplo, el coste de la registracion de
cinco disefios en 11 Paises esta de unos
900 Frs, que equivalen hoy a unos 570
euros.

En el 2001 los diez mayores
explotadores del sistema del Aja han
sido, en términos de numero de
preguntas, los grupos Swatch, Interior,



Sony Overseas, Hermés, Daimler
Chrysler, Nokia, Villeroy, Moulinex,
Philips Electronics y Salomon.

En el 2001 el Grupo Swatch, que es el
mas grande explotador del sistema, ha
depositado 103solicitudes de registro.
En el caso de los relojes, el look
distintivo de un producto tiene un influjo
determinante sobre la eleccion de los
consumidores. He aqui porque
empresas como  Swatch invierten
grandes capitales y conocimientos en el
desarrollo de disefios, para luego
asegurarse derechos exclusivos de
explotacion de tales disefios en una
multitud de paises

Caso estudio: Sillén Frau S.p.A

Empresa italiana que obra en el sector
de la decoracion y que tiene sede en
Turin, Sillén Frau S.p.A. es famosa por
el disefio de sillas - comunmente
hechas de piel - que son modernas y
contemporaneas.

El Silléon Frau viste con calidad
especificas versiones de los modelos
prestigiosas
automovilisticas, cuales Bugatti, BMW
(para los interiores de la Serie7, lanza,
por el Nuevo Delta, la Musa y el Thesis,
Maserati, Ferrari, Fiat, la nuevab500 y
las Motos Guzzi.

de las mas casas
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Sillon  Frau S.p.A. es titular de
numerosos disefios comunitarios cual -
a titulo meramente ejemplificativo - las
solicitudes nn. 000317235-0001, ver
Figura 1 y 000317243-0001, ver Figura

2.

Figura 1 - solicitud de disefio

comunitario n. 000317235-0001

- iy
L=1
Figura 2 - domanda di design

comunitario n. 000317243-0001



4. Como hacer
respetar vuestros
disenos
industriales

Como hacer respetar vuestros
derechos cuando su disefio industrial
ha sido imitado, copiado o de otro
modo violado?

Hacer respetar los mismos derechos de
propiedad intelectual puede ser una
operacion bastante compleja, que sera
generalmente mejor confiar a un
abogado especializado. Es en todo
caso importante recordar que el
gravamen de descubrir copias,
imitaciones y violaciones de un disefo
industrial y de reaccionar a tales
violaciones recae sobre todo sobre su
titular. En otras palabras, seréis
vosotros mismos quienes deben
monitorear el empleo de vuestro disefio
sobre el mercado y una vez
descubiertos eventuales imitaciones o
violaciones, seran siempre vosotros
quienes deban decidir si, como y
cuando iniciar las vias legales.

Si cree que su diseno ha sido violado,
le aconsejamos dirigirse a un experto.
Un abogado especializado en
propiedad intelectual es la persona mas
apta para aconsejarlo sobre las
posibles vias legales en vuestro pais vy,
presumiblemente, también en los

paises colindantes, en caso de
falsificacion y violacion. Los podra
informar también sobre otros posibles
modos de hacer respetar vuestros
derechos.

De frente a una violaciéon de vuestro
disefo, se puede enviar en primer
lugar una carta de intimacion al
presunto infractor, informandolo de la
supuesta existencia de un conflicto
entre vuestro disefio y aquel de él
usado. El recurso a un abogado
especializado en disefio industriales
también es aqui aconsejable.

Si luego se cree que la violacion haya
sido intencional y se tiene
conocimiento del lugar en que ha sido
ejercida, se puede decidir explotar el
elemento sorprendido y conseguir, a
través de un abogado, que la autoridad
judicial o la policia cachee los locales
de la empresa o la persona sospechosa
de la violacion, procediendo
sucesivamente a un eventual secuestro
de las mercancias falsificadas. En
todos los paises el titular de un disefio
industrial puede impedir la importacion
de bienes falsificados a través de
medidas adoptadas por las autoridades
aduaneras en el momento en que las
mercancias en cuestion estan a punto
de pasar el confin.



ITALIA: Sin embargo, en ltalia, el titular
de un disefio puede impedir la
importacion de bienes sospechosos de
falsificacion sobre la base del
Reglamento CE n. 1383/2003. Tal
disposicion legislativa permite, en
efecto, el bloqueo de mercancias
sospechosas en todas las fronteras
italianas.

Para iniciar el procedimiento de control
de sus derechos de proteccién , que es
véalido por un afio y renovable por
siguientes periodos de un afo, es
necesario presentar una simple
solicitud a la Direccion General de las
Aduanas situado en Roma, calle
Carducci, indicando cual disefio desea
vigilar el titular - mandando copia
simple de los relativos certificados de
registracion — completando ademas
una c.d. Declaracion de
Responsabilidad, y proveyendo
informacién atil  a los agentes
aduaneros para reconocer un producto
auténtico de uno falsificado.

Toda la informacién necesaria ademas
de los moédulos de presentacion de la
solicitud de suspension a las aduanas
esta disponible a la direccion
www.agenziadogane.it.

En caso de que una aduana crea que
una mercancia es sospechosa de
falsificacion, contactara el titular del
disefio vigilado y este dltimo contara

KN

con un periodo de diez dias laborales
para indicar a la aduana si la mercancia
retenida es original o bien falsificada.
En el caso en que la mercancia fuera
falsificada, la aduana procedera al
secuestro de ella y un procedimiento
penal sera encaminado
automaticamente.

El titular del disefio tiene el derecho a
ser informado acerca de la procedencia
y el destino de la mercancia falsificada,
para poder luego  por
consiguiente, también encaminando
una accioén civil, por ejemplo, respecto
al destinatario final si lo cree oportuno.
El sistema funciona bien en ltalia y los
resultados conseguidos son realmente
alentadores.

actuar

ARGENTINA: Autoridades
argentinas, a partir del 2004, tienen, en
consecuencia de la emanacion de la
Ley 25.986 en materia de
antifalsificacion, adoptando
principalmente una actitud activa
respeto a productos falsificados. Los
agentes aduaneros ahora estan
autorizados a verificar actuales o
potenciales violaciones/falsificaciones
de derechos de propiedad intelectual y
pueden detener la entrada de tales
bienes al pais.

En cumplimiento de la Ley 25.986 de
autoridad Aduanera Argentina ha

Las



emanado la Resolucién n. 2.216/07 con
la que ha creado, en el interior, un
Registro de Derechos de Propiedad
Intelectual, cuyo objetivo es simplificar
la individualizacién y la detencion de
productos sospechosos de
falsificacion/falsificados a las fronteras
argentinas, antes que tales bienes
puedan dejar las Aduanas y ser
distribuidos dentro del pais.

5. Otros instrumentos
juridicos de
proteccion de los
disefos
industriales

Qué diferencia hay entre la proteccion
ofrecida por el derecho de autor y la
ofrecida por los disefios industriales?
En algunos paises la ley permite la
proteccion de determinados tipos de
disefios por el derecho de autor. Por
ejemplo, los motivos de tejidos y telas.
Mientras muchos paises permiten una
proteccion acumulativa, vale decir sea
la proteccion ofrecida por el derecho de
autor que aquella ofrecida por el disefio
industrial, las dos formas de proteccion
estan en alternativa.

El primer paso de hacer antes de
decidir cudl forma de proteccion elegir,
es entender la diferencia entre las dos
formas de protecciéon. Algunos de las
principales diferencias son enumerados
aqui en seguida:

Registracion:

Generalmente las leyes sobre el disefio
industrial  establecen que para
conseguir la proteccion de un disefio es
necesario registrarlo en el pais en que
se invoca la proteccion. El certificado
de registracion que es previsto por las
leyes sobre el disefio industrial puede



ser muy util en caso de violacion,
porque es un solido medio de prueba
para la tutela jurisdiccional de los
mismos derechos.

El derecho de autor sobre las obras
consideradas existe a
prescindiendo de cualquier formalidad.
Aunque no prescribe ninguna forma de
registracion, algunos paises tienen
despachos en los cuales es posible
hacer registrar el propio derecho de
autor y conseguir un certificado.

originales

Generalmente la proteccién ofrecida
por el disefo industrial
duracion que varia entre los 10 y los 25
afos, segun los 6rdenes. No se debe
que el procedimiento de
registracion del disefio puede llevar
tiempo y no ser adecuado en el caso de
productos modas
pasajeras (vestuario).

El derecho de autor dura, en la mayor
parte de los paises, por toda la vida del
autor mas un periodo variante de 50 a
70 afos a partir de la fecha de la
muerte del autor.

tiene una

olvidar

referentes a

El derecho otorgado por la registracion
de un disefio es un derecho absoluto
sentido que el derecho se
considera violado prescindiendo de la

en el

intencionalidad en la creacion de la
copia del disefio.

Segun las normas sobre el derecho de
autor solo existe violacién en caso de
reproduccién dolosa de la obra tutelada
por el derecho de autor. Lo que puede
ser mas dificil de probar en sede

jurisdiccional.

En la mayor parte de los paises no
todos los disefos pueden ser
protegidos por las normas sobre el
derecho de autor y, generalmente, este
tipo de proteccion soélo es concedido a
disefos susceptibles de ser
considerados obras de arte. Esta
distincion no esta siempre clara.
Mientras algunos tipos de disefos,
como por ejemplo la forma de
determinados tipos de productos, no
podran casi nunca ser protegidos con
base en las normas sobre el derecho de
autor, otro, como los motivos de los
tejidos, pueden casi siempre ser
protegidos por ambas formas de
proteccion.

Registrar un disefio en varios paises
implica el pago de distinguidos
impuestos en cada pais. Ademas,
puede ser util o necesario confiar la
presentacion de la solicitud a un agente



especializado. También éstos implican
costos.

En general la proteccion por el derecho
de autor no tiene costos directos, visto
que la mayor parte de los paises
reconoce el derecho de autor sin
necesidad de registracion formal. Sin
embargo, puede haber costos
derivados del depdsito de la obra en el
registro nacional de derechos de autor,
en los paises donde existe, o los gastos
efectuados para demostrar la titularidad
del disefio en caso de proceso.

En conclusion, la proteccion ofrecida
por la registracion del disefio es mas
fuerte en la medida en que también
protege de una violacion involuntaria y
se prevé el certificado de registracion,
que, en caso de violacion, representa
una prueba importante. Este tipo de
proteccion solicita un mayor esfuerzo
econdémico y administrativo y es mas
limitada en el tiempo.

A cualquier modo - y sobre todo si el
disefio no es registrado - es
aconsejable conservar copia de los
bocetos ejecutados en el curso de la
creacion del disefio (firmar) fechar y
conservar cada boceto puede ser de
ayuda en caso de violacion.

Ejemplo: En un reciente estudio
conducido sobre los creadores de
tejidos en el Reino Unido, las 80% de
los entrevistados ha dicho de conservar

sistematicamente copia de los bocetos
originales de los disefios y de ser
consciente de la importancia de tales
bocetos para probar la titularidad del
derecho de autor sobre de ellos.

ITALIA: El derecho de autor sobre las
obras consideradas originales existe,
prescindiendo de cualquier formalidad.
Aunque no existe alguna forma de
es posible
depositar una obra como inédita en el
SIAE. Tal deposito, en cambio, provee

registracion obligatoria,

solamente al solicitante prueba del
hecho que la obra en cuestion ya fue
creada a la fecha de deposito.

Por la modificacion del art. 44 c.p.i, la
duracion de la proteccidon garantizada
por la ley sobre el derecho de autor a
los disefios y a los modelos industriales
da del limite de 25 afios al de 70 afios
siguientes a la muerte del autor.

En ltalia, en cambio, no todos los tipos
de modelos podran ser protegidos por
el derecho de pero
los que presenten
caracter creativo y valor artistico. Este
tipo de proteccion es en efecto

autor,
exclusivamente

convenido solo a disefios susceptibles
de ser considerados obras de arte

ARGENTINA: En Argentina, aunque la
tutela del derecho de autor es
concedida al autor ademas de al titular



de los derechos a explotacion
econoémica a partir del momento de su
creacion, en forma tangible, es
aconsejable, en todo caso, registrar la
obra a los objetivos de la prueba de la
titularidad en caso de eventuales
controversias, asi poniendo a cargo de
terceros que reivindican la titularidad de
la misma obra el gravamen de probar
tal titularidad.

Un poco mas de luz sobre el disefio
Mientras generalmente los elementos
funcionales de una lampara no divergen
mucho de modelo a modelo, a menudo
el aspecto de una determinada lampara
es uno de los principales factores que
determinan de ello el éxito sobre el
mercado. He aqui el motivo por que los
registros de los disefios industriales de
muchos paises contienen una larga
lista de disenos industriales registrados
por productos de la casa, nota,
lamparas.

Caso estudio: Flos S.p.A. / Semeraro
Casa y Familia S.p.A.

FLOS S.p.A. es una empresa italiana,
nacida en Merano en el 1962 como

pequefio  laboratorio  donde  se
experimentaron nuevos materiales
ademas de nuevas busquedas

estilisticas y funcionales.
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En esos primeros arios la empresa se ha
Italia, y
sucesivamente en el resto del mundo,
gracias a grandes disefiadores que la
han acomparfiado en su recorrido
empresarial cual los hermanos Pier
Giacomo y Aquiles Castiglioni y Tobias
Zapato.

Flos desprende no sdlo en el sector de la
iluminacion de decoracién de calidad por
las novedades estilisticas, pero también
por la introduccion de materiales que

hecho conocer en

antes no fueron tomados en
consideracion en las actividades
productivas como el cocoon, que

primero fue utilizado solamente como
material por el embalaje.

Los afios setenta para Flos han sido

afios de gran fermento creativo y
empresarial; la empresa tuvo un gran
crecimiento y en 1974  adquiere
Arteluce, una histérica empresa de
aparatos alumbrantes italianos. Por
muchos modelos
dibujados por Gino Sarfatti, fundador de
Arteluce en el1936, ha sido incorporado
en la gama de productos Flos.
Los afos ochenta han visto Flos
empefiado en general en una grande
experimentaciéon y busqueda de formas,
concepciones y soluciones innovativas
por los mismos productos y la
iluminacién, por una busqueda y

consiguiente,

empleo de materiales innovativos, y



a una grande cura y calidad de la misma
produccion.

Ademas se inicia una larga colaboracion
en exclusiva con Philippe Starck, que ha
dado también luz a una serie de éxitos
internacionales definidos objetos de
culto, como por ejemplo: Guacamayo'y
Miss Sissi.

Al dia de hoy el Flos es uno entre las
empresas lideres en el propio sector.
Una controversia relativa a la nota
lampara Arco - en el que Flos ha
denegado a la empresa italiana
Semeraro de ser importador de un
modelo analogo producido en China - ha
provisto durante la ocasion, de una
explicacion Corte de Justicia de la union
europea sobre la compatibilidad con el
derecho comunitario de las muchas
intervenciones normativas sucedidas en
ltalia por la realizacion de la norma
comunitaria sobre la proteccion juridica
de los disefios y modelos.

Flos S.p.A. tiene, en efecto, propuesto
delante el Tribunal de Milan un recurso
en via cautelar de urgencia, solicitando
el secuestro del modelo de lampara
denominada Fluida importada por China
y comercializada por Semeraro Casa y
Familia S.p.A., ademas de una
inhibitoria para impedir cada ulterior
importacion o comercializacion de tal
lampara de parte de Semeraro.

Flos ha afirmado que el modelo de

lampara objeto de contestacion imitara
todas las caracteristicas estilisticas y
estética de la propia, celebérrima,
lampara Arco, fruto de la imaginacion de
los hermanos Castiglioni, violando los
derechos patrimoniales de autor que
Flos afirmé de detener sobre tal lampara
y causando un presunto dafio
patrimonial sobre la obra de ingenio
constituida por la lampara Arco.

Con ordenanza del 12 marzo/30 abril de
20009, el Tribunal de Milan ha sometido a
la Corte de Justicia de la union europea
algunas
dirigidas a aclarar la conformidad con el
derecho comunitario de las
modificaciones normativas intervenido
en el curso del procedimiento.

El Tribunal ha solicitado esencialmente a
la Corte de aclarar si fueran compatibles
con las normas de la ley italiana de
realizacion que previeron:

a) la exclusién de la tutela del derecho
de autor para los modelos caidos en
dominio publico anteriormente a la fecha
de entrada en vigencia de la ley misma;
b) la anulacién, sélo durante un periodo
transitorio, de la proteccion del derecho
de autor para los modelos, con base en
el hecho que un tercero adquirid
legitimamente el derecho a producir y
comercializé6 un producto que imité la
forma de un modelo convertido en
dominio publico.

cuestiones  prejudiciales




¢Es posible - pregunté el tribunal - que
se permita a un Estado miembro de
excluir de la proteccion del derecho de
autor los disefios y modelos que se
hayan vuelto de dominio publico antes
de la entrada en vigencia de las
disposiciones legislativas que ha
introducido tal proteccién en el orden
juridico interno?

Debe ser precisado, al respecto, que la
ley de realizacién directiva comunitaria
98/71/CE sobre la proteccion juridica de
los disefios y los modelos - entrada en
vigencia el 19 de abril de 2001 - tuvo,
previsto una moratoria decenal durante
la que la proteccion en materia de
derecho de autor concedida a los
disefios y modelos anteriormente no
tutelados no se aplicé a las que hubieran
iniciado la fabricacion o la venta de antes
del 19 de abril de 2001 producidas por
ellos realizados, utilizando modelos que
antes del 19 de abril de 2001 o no
gozaron de alguna tutela, o por los que
la proteccion vencio.

La Corte de Justicia de la union europea,
con sentencia del 27 de enero de 2011
ha establecido que la norma europea
sobre el disefio industrial 98/71/CE no
permite a los Estados miembros de
excluir del ambito de aplicacion de la
tutela del derecho de autor aquellos
disefios que, en posesion de los
requisitos previstos y registrados en un

N

Estado miembro o con efectos en un
Estado miembro, se haya vuelto de
dominio publico anteriormente a la fecha
de entrada en vigencia de la normativa.
La Corte ha afrontado la cuestion de
como solucionar el conflicto entre los
intereses legitimos de los titulares de los
derechos de autor de un lado y del otro,
los intereses de los terceros que se
constituyeron en buena fe 'y
comercializaron productos realizados en
conformidad con los disefios caidos en
dominio publico.

Por tal razén, la previsién de un periodo
transitorio tuvo que estar conforme a
principios de proporcionalidad y a
sensatez, y finalizado a un balance entre
los susodichos intereses contrapuestos.
El Tribunal de Justicia declaro, por lo
tanto, que los terceros que han fabricado
o0 comercializado en los doce meses
anteriores al 19 de abril de 2001, los
productos elaborados de conformidad
con las obras de diserio industrial ,
entonces en el dominio publico, que
hubo violacién del derecho de autor
para continuar las actividades después
de esa fecha (pero solo para los
productos fabricados o vendidos antes
de 2001 y los fabricados por ellos
durante cinco afos después de esa
fecha, siempre que dicha actividad se ha
mantenido dentro de los limites de pre-
uso cuantitativo).



Durante la inclinacion de la causa
Corte UE, las normas
italianas en cuestion son cambiadas: las
Cddigo de la
Propiedad Industrial introducido por el
Decreto Legislativo 13 agosto de 2010,
n. 131 en vigor del 2 de septiembre de
2010 tiene, en efecto, el art. 239 c.p.i
también ampliando la tutela de autor del
disefio a aquellas obras de disefio
industrial que, anteriormente a la fecha
del 19 de abril de 2001,
establecidas como de dominio publico.

delante de la

modificaciones al

fueron

Protegen las normas sobre las marcas
también el disefio industrial?

La marca de empresa es una signo
distintivo, generalmente una palabra,
logo o combinacién de los dos, utilizadas
para diferenciar los productos ofrecidos
por una fecha empresa de aquéllos
ofrecidos por las otras. En algunos
casos la forma, el diseio o la confeccion
de un determinado producto pueden ser
considerados caracteristica
distintiva del producto en cuestion y ser
pues protegidos como marcas
tridimensionales. La botella de la Coca-
cola o la forma triangular de la barra de
Toblerone son algunos ejemplos. Para
saber si un determinado disefio es
susceptible de ser protegido como
marco tridimensional, es aconsejable
dirigir a un consultor en propiedad

una

intelectual.

La proteccion por las marcas es
renovable a tiempo indeterminado,
mientras generalmente la protecciéon de
los disefios es limitada en el tiempo,
generalmente, de 10 a 25 afos. El costo
de la registracion varia también segun
que se liberan de marcas o disefio. En
algunos ¢rdenes las dos formas de
proteccion pueden coexistir.

Protegen las leyes sobre la
competencia desleal el disefo
industrial?

En muchos paises los disefios

industriales son protegidos por las
normas sobre la competencia desleal.
Por consiguiente en estos paises un
disefio puede ser protegido por actos de
competencia desleal cual por ejemplo la
servil imitacion, actos susceptibles de
crear confusion en el consumidor y otras
formas de explotacion de la ajena
reputaciéon. Generalmente, en cambio, la
proteccion ofrecida por las normas sobre
la competencia es mas limitada con
respecto de aquella oferta de las normas
sobre el disefo. Ademas la violacion es
mas dificil de probar.



Caso estudio: Bialetti Industrias S.p.a.
/ Forever s.r.l.

Bialetti Industrias S.p.A es una empresa
italiana - especializada en la produccion
de pequeros electrodomésticos e
instrumentos de coccion - constituida él
en el 1998 a causa de la fusion de la
empresa italiana productora de ollas de
aluminio, Golondrina ltalia, con la
celebérrima productora de cafeteras
Alfonso Bialetti & C..

Fundada en el 1919 del Ing. Alfonso
Bialetti como taller por la produccién de
semiacabados de aluminio, Alfonso
Bialetti & C. ha empezado, a partir del
1933, a comercializar un aparato por la
preparacién del café ideada por el
mismo Ing. Bialetti, cuyo cuerpo fue
hecho de aluminio y las manijas de
bakelite, denominado Moka,
comunmente llamada también cafetera o
también aparato del café. En la
inmediata posguerra ha sido en fin
realizado un nuevo modelo de moka,
que ha sido expuesto a la Feria de Milan
en el1948.

Los afios cincuenta han visto la empresa
efectuar importantes inversiones en
campo publicitario, especialmente con la
1952 del célebre
hombrecito con el bigote dibujados por
Paul Campani.

Sucesivamente al acto de cita notificado

creacion en el

en fecha el 2 de julio de 2009 - con el
que Bialetti Industrias S.p.a. convino en
juicio Forever S.r.l., para denegarle la
violacion de lo inhibitoria dispuesta por el
mismo Tribunal en el curso de un
anterior juicio habiente a objeto la
produccion y la comercializacion de un
modelo de cafetera denominadas Moka
Express - el Tribunal de Turin t, con
sentencia del 16 de diciembre de 2009,
establecié6 que la forma externa del
producto Moka Express de Bialetti no fue
idénea de por si a hacerlo confundible
con los modelos Moka Express Prestige
y Moka Express Evolution de Forever.
El Tribunal de Turin ha afirmado que la
impresién general que el usuario
medianamente atento y avisado saco de
un examen esencialmente sintético de
los productos objeto de causa fue que la
forma de las cafeteras Forever se
parecio a la del Bialetti, pero sin que éste
diera lugar a ningun riesgo de confusion
a causa de la falta de capacidad
distintiva de la forma de la cafetera Moka
Express.

La capacidad distintiva de la forma de un
producto, que, en el caso de especie,
Bialetti quiso hacer atribuir a la misma
cafetera, perteneci6, en efecto,
solamente a formas reputadas nuevas,
que no fueran unificadas y, por lo tanto,
comunes a la entera categoria de los
productos de que se tratd, con respecto



de las formas adoptadas por
empresarios concurrentes en época
anterior.

En el caso de especie, el Tribunal de
Turin ha excluido que la forma del Moka
Express de Bialetti pudiera constituir un
signo distintivo atipico. En particular el
Tribunal ha observado que la cafetera
tipo Moka es producida actualmente por
numerosas empresas y también es muy
difusa sobre el mercado en los centros
de ancha distribucion, donde es
propuesta a la adquisicibn con
confecciones muy diferentes, con
marcas diferentes y a precios muy
diferentes entre ellos.

Tal circunstancia hizo que la cafetera
tipo Moka tuviera que ser considerada
una forma de ayuntamiento y difusa
cerca del publico de los consumidores,
tanto que también la enciclopedia
Pequerio Treccani la defini6 como un
tipo de cafetera de empleo doméstico de
la forma caracteristica de dos troncos de
piramide, mas octagonal.




Existen otros materiales y publicaciones sobre propiedad industrial de interés para las
empresas en la seccion del sitio web de WIPO dedicada a las Pymes:

www.wipo.int/sme/en/

Ademas, WIPO publica mensualmente un boletin electronico gratuito de la Division
Pymes, disponible en:

www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html
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