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INTRODUCCION

1. Enlaoctava sesion del Comité Permanente sobre el Derecho dasylRibujos y
Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas (SCT), celebra@Gielra, del 27 aBl
demayo de2002, varios miembros del SCT expresaron interés en recibir mas informacion
sobre la proteccién de los disefios industriales. Entre otra®gde interés se mencionaron,
en particular, la relacion entre los disefios industriales y determinadas expresiones de los
conocimientos tradicionales, como las obras de artesania, y la diferencia entre los disefios
industriales y las marcas tridimensioraléA ese respecto, se propuso que la Oficina
Internacional preparara un documento de informacion a fin de someterlo a examen en la
novena sesion del SCT.

2. Con miras a determinar posibles esferas de interés para la futura labor del SCT en el
ambito de los disefios industriales, y habida cuenta de la propuesta anteriormente mencionada,

La expresién “disefiomdustriales” usada en el presente documento tiene el mismo significado
gue la expresion “dibujos y modelos industriales”, que se encuentra en ciertas leyes nacionales y
en algunos tratados internacionales.
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la Oficina Internacional ha preparado el documento de informacion que figura en anexo al
presente documento. En ese Anexo se examinan brevemente varias cuestiones concretas
relativas al reconocimiento y la proteccion de los disefios industriales como objetos de
propiedad intelectual, a la relacion entre los disefios industriales y otros objetos de propiedad
intelectual, y a las principales caracteristicas del Arreglo ddaya relativo al depdsito
internacional de dibujos y modelos industriales.

3. El presente documento tiene por finalidad ayudar al SCT a aclarar varias cuestiones
relacionadas con la proteccion de los disefos industriales asi como los vinculos de los disefios
industriales con otros objetos de propiedad intelectual. También puede ser Util para
determinar aspectos especificos que podrian ser objeto de un analisis mas detenido por el
SCT, si este ultimo lo juzga necesario.

4. Queda entendido que el analisis egpto en el presente documento se ha llevado a cabo
con arreglo al mandato del SCT. La finalidad no es en modo alguno prejuzgar la labor
realizada o prevista por otros 6rganos de la OMPI en su propio ambito de competencia.

5. Seinvita al SCT a formularamentarios
sobre la informacion que figura en anexo al
presente documento y a proponer, si procede,
esferas especificas de interés para su futura
labor.

[Sigue el Anexo]
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LOS DISENOS INDUSTRIALES Y SU RELACION CON LAS OBRAS DE ARTES
APLICADAS Y LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES
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LOS DISENOS INDUSTRALES, OBJETOS DE PRBIEDAD INTELECTUAL
Introduccién

1. Lapropiedad intelectual abarca una amplia gama de creaciones del intelecto humano
que, aplicadas a la industria y al comercio, tienen importantesaegiones economicas.
Aunque las creaciones susceptibles de proteccién con arreglo a la propiedad intelectual son
muy variadas y por lo general estan bien definidas, suelen reducirse a las que han obtenido
reconocimiento juridico. La propiedad intelegtwiene a ser un conjunto de derechos
especiales que se aplican a una serie definida de objetos de proteccion (principioatas
clausus).

2. Lapropiedad intelectual abarca elementos que van desde las obras de arte y otras
creaciones artistcas hasta las soluciones técnicas, pasando por los signos e identificadores
comerciales que se utilizan para diferenciar personas, mercancias y servicios. Dentro de la
amplia gama que constituye la propiedad intelectual, los disefios industriales dgeton o
especifico de proteccion y gozan de un reconocimiento y trato especiales.

El reconocimiento de los disefios industriales y las obras de artes aplicadas

La naturaleza especial de los disefios industriales

3. Losdisefios industriales constyen un objeto especifico de propiedad intelectual

habida cuenta de su naturaleza particular, que responde tanto a criterios estéticos como
funcionales al incorporarse en productos tangibles. Los disefios industriales estan a caballo
entre las artes y l&tnologia pues los disefiadores industriales se esfuerzan por crear

productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética de los consumidores
y respondan a las expectativas de estos ultimos en cuanto al funcionamiento de los productos.

4.  Aunque el disefio que confiere al producto su forma y aspecto particulares haya sido
concebido para satisfacer criterios funcionales a la vez que no funcionales, en un gran nimero
de leyes sobre los disefios industriales se estipula que kEcprdn abarca exclusivamente las
caracteristicas no funcionales. Se plantean, ademas, varias opciones en relacion con la
conveniencia de otorgar proteccion juridica a los progresos técnicos, por un lado, y por otro, a
las creaciones estéticas.

5. Por norma general, las caracteristicas funcionales de la forma o el aspecto exterior de un
producto inciden en el rendimiento técnico del mismo. En la medida en que dicho

rendimiento depende de esas caracteristicas, cabe considerar que esas ¢eaacterist
necesariaglesde el punto de vista econémico. Esa necesidad es evidente si se tiene en cuenta
gue el producto no desempeiiara sus funciones o no las desempefara de la misma manera si
no se incorporan dichas caracteristicas técnicas. Por ejeampieclado de computadora
ergondmico y arqueado difiere del teclado rectangular clasico, no so6lo en su aspecto exterior,
sino en la manera en que puede ser utilizado con los fines previstos (es decir, para aumentar la
comodidad y la velocidad del mecanaofggdo, etc.).

6. Silaforma del producto incide en su rendimiento del modo material que sea (como en
el ejemplo anterior), cabe considerar que esa forma es “funcional”. Las caracteristicas
funcionales y técnicas de un producto comportan pgeleeral consecuencias econémicas, ya
sea por los ahorros que permiten obtener en el costo de fabricacion o de distribucion del
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producto, o por el aumento de la eficacia y del rendimiento de dicho producto, con el
consiguiente valor comercial afiadido. 8t que, toda restriccion de la libertad de copiar las
caracteristicas funcionales de un producto repercutira por lo general en la competencia entre
los productores de dicho articulo. En la medida en que se considera que, desde el punto de
vista economicpla competencia es un elemento beneficioso que debe fomentarse, tendria
sentido facilitar el libre uso de las caracteristicas funcionales de los productos que tengan
importancia econdmica, o por lo menos, supeditar toda restriccion de esa libertaceaeina s

de condiciones rigurosas. Esos son los fundamentos en los que se basan los estrictos
requisitos que estipulan las leyes que contemplan la concesion de derechos exclusivos sobre
las creaciones técnicas, en particular, el sistema de patentes solm@adnes, incluidos los
modelos de utilidad. Las restricciones relativas a la libertad de copia por los competidores
pueden imponerse sobre la base de varias condiciones especiales y por un periodo
relativamente breve.

7. Por otro lado, las cacteristicas de la forma o el aspecto exterior de un producto que
responden a criterios estéticos no se consideran tan fundamentales desde el punto de vista
econdmico como las caracteristicas funcionales del producto. Eso se explica por el hecho de
gue, p@ norma general, las variaciones en las caracteristicas estéticas del producto no
impiden el funcionamiento del mismo ni la obtencion de los resultados previstos. En rigor,
las caracteristicas estéticas no son necesarias para el funcionamiento debpreduct

arbitrarias en el sentido de que responden a la preferencia subjetiva del disefiador o del
publico al que se destina el producto. Por ejemplo, la mayor parte de las caracteristicas que
diferencian una vaijilla de otra son de indole no funcional fmugse los platos y tazas de una

y otra vajilla funcionan del mismo modo, sea cual sea su configuracién y estilo.

8. Adiferencia de las caracteristicas técnicas, las caracteristicas no funcionales del aspecto
exterior del producto, es decir, dkefio, no son un elemento indispensable desde el punto de
vista econémico para la competencia. Por consiguiente, lo normal seria que los derechos
exclusivos sobre los disefios industriales se adquirieran con mayor facilidad y por un periodo
mas largo quéos derechos exclusivos sobre las caracteristicas funcionales y las creaciones
técnicas.

9. Habida cuenta de que los disefios industriales suelen traducir el gusto y el estilo
personal de su autor, esas creaciones pueden asimilarse a laseobetiaglartes. Por otro

lado, en algunos casos cabe asimilar las obras de arte incorporadas en productos utilitarios a
los disefios industriales. Ahora bien, dado que esas expresiones artisticas se aplican a
productos industriales que desempefan funa@specificas, los disefios industriales se
asemejan en alto grado a las creaciones técnicas. La doble naturaleza (estética/funcional) de
los disefios industriales es lo que explica que sean objeto de reconocimiento especial y de un
trato juridico independinte como objetos de propiedad intelectual.

Definicion de disefio industrial en las leyes nacionales y regionales

[Leyes nacionales]

10. Enla mayor parte de las definiciones que figuran en las leyes nacionales y regionales se
refleja muy bien kcaracter especifico de los disefios industriales. En los ejemplos que

figuran a continuacion, que estan tomados de una muestra de leyes nacionales y regionales, se
ilustra bien esa cuestion:
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Australia Se entiende por disefio las caracteristicas dertad, configuracion, estructura u
ornamentacion aplicables a un articulo y que, en el articulo acabado, puedan apreciarse
visualmente, con exclusién del método o principio de construtcién

Brasil. Se entiende por disefio industrial la forma ornamentalrdebjeto o la combinacion
ornamental de lineas y colores que se aplica a un producto para obtener un resultado visual
nuevo y original en la configuracion externa que pueda servir de modelo para la produccion
industriaf.

Canada Por disefio industriale entiende las caracteristicas de la forma, configuracién,
estructura u ornamento y toda combinacion de esas caracteristicas que, en el articulo acabado,
puedan apreciarse exclusivamente por medios vistales

CostaRica Se entiende por dibujo industriada reunion de lineas o de colores, por modelo
industrial toda forma plastica, asociada o no a lineas o colores, siempre que esa reunion o esa
forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesania y pueda servir de tipo
para su fabriaciorf'.

Japon Por disefio se entiende toda forma, estructura o color o cualquier combinacion de esos
elementos en un articulo (incluida toda parte de un articulo) que tenga efectos estéticos
visualmente apreciabl®s

Suiza Se entiende por disefio indral, toda disposicion de lineas o toda forma
tridimensional, asociada o no con colores, que sirva de modelo para la produccién industrial
de un articul®,

Reino Unido Se entiende por “disefio” toda caracteristica de la forma, la configuracion, la
estrictura u ornamento aplicada a un articulo mediante cualquier proceso industrial,
caracteristica que, en el articulo acabado, sea perceptible y apreciable por medios visuales,
con exclusién de lo siguiente:

—  métodos o principios de construccion; o

- caacteristicas de la forma o configuracion de un articulo que obedezcan
exclusivamente a la funcién que deba desempefiar el articulo, o que dependan del
aspecto exterior de otro articulo del que el disefiador tenga previsto que formen
parte integrante

Ley de Disefios (1906), Articulo 4.1).

Ley de Propiedad Industrial N#279, de 14le mayo del996, Articulo95.

Ley de Disefios Industriales (CAPITUL@0) de1985, refundida el 30/04/1996.

Ley de Patentes de Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilid&@aw°
(enmendadaqr la Ley N°7979 de 1999), Articulo 25.

> Ley de Disefios N225, de 13eabril de1959 (enmendada por la Ley R20

de22 dediciembre del999; entrada en vigor: @deenero de2001; Articulo2.

Ley Federal de Disefios Industriales,3fkde marzo & 1900, enmendada 24 demarzo
de1995; Articulo 2.

Ley de Disefios Registrados de 1949 (enmendada por la Ley de Derecho de Autor, Disefios y
Patentes d&988); Articulol.1).

A W N P
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Estados Unidos de AméricaSe entiende por disefo las caracteristicas visuales incorporadas
o aplicadas a un articulo. El disefio se concretiza en el aspecto exterior y puede estar
relacionado con la configuracion o la forma de un articulo, con la ornaméntexierior

aplicada a un articulo o con la combinacién de la configuracién y la ornamentacién éxterior

[Textos legislativos regionales]

11. Varias organizaciones intergubernamentales regionales han adoptado instrumentos
juridicos especificanmte centrados en los disefios industriales. En los siguientes ejemplos se
exponen varias de las definiciones de disefo industrial que figuran en varios de esos textos.

Organizacién Africana de la Propiedad Intelectual (OAPIEn el Acuerdd’ de la OAPI &
estipula que se considerara como dibujo toda combinacién de lineas o de colores, y como
modelo, toda forma plastica asociada o no a lineas o a colores, a condicidén de que esta
combinacion o forma dé una apariencia especial a un producto industriabaraty pueda
servir de modelo para la fabricacion de un producto industrial o artesanal (Artidjldel
AnexolV).

Comunidad Andind. En la Decisi6rd86 de la Comunidad Andifase estipula que se
considerara como disefio industrial la apariencia @aler de un producto que resulte de
cualquier reunion de lineas o combinacion de colores, o de cualquier forma externa
bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura o material, sin que
cambie el destino o finalidad de dicho protiu¢Articulo 113).

Unién Europed®. En la Directiva Europea sobre la proteccién juridica de los dibujos y
modelos’ se entiende por “dibujos y/o modelos” la apariencia de la totalidad o de una parte
de un producto, que se derive de las caracteristicgsamticular, de las lineas, contornos,
colores, forma, textura y/o materiales del producto en si y/o de su ornamentacion

(Articulo 1.a)). En el Reglamento (CE) 18?2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos
comunitario$’ figura una definicién idénticaA(ticulo 3.a)).

8 Manual of Patent Examining Proceduf®IPEP) 8%dicion, agosto d2001; Capitulo1500—

Patentes sobre disefios, parras®2.

Estados parte en el Acuerdo de la OAPI: Benin, Burkina Faso, Camerun, Chad, Cote d’lvoire,

Gabon, Guinea, Guindaissau, Mali, Mauritania, Niger, Republica Centroafricana, Republica

Democrética deCongo, Senegal y Togo.

Los disefos industriales se contemplan en el Angxael Acuerdo de Revisidn del Acuerdo de

Bangui, de2 demarzo del977, por el que se establece una Organizacion Africana de la

Propiedad Intelectual (Bangui, Republica Cenfiicana), 24defebrero de1999.

La Comunidad Andina esta integrada por Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Peri y Venezuela.

Decision486, Régimen Comun sobre la Propiedad Industrial,dldeseptiembre d2000;

Gaceta Oficial 19 deseptiembre d@000.

La Unién Europea esta integrada por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Espafa,

Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido y

Suecia.

14 Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejb3ldeoctubre del998 sobre la
proteccién juridica de los dibujos y modelos; Diario Oficia289, 28/10/1998.

15 Reglamento (CE) NB8/2002 del2 dediciembre de2001 sobre los dibujos y modelos
comunitarios; Diario Oficial LO03, 05/01/2002.

10

11
12

13



SCT/9/6
Anexo, paging

MERCOSUR. Las autoridades del Mercosur aprobaron hace unos afios un protocolo de
armonizacién de normas en materia de disefios industrfialEs ese Protocolo se estipula
gue se entendera por disefios industriales protegibles las cresaoraginales consistentes en
una forma plastica o destinada a dar una apariencia especial a un producto industrial
confiriendole caracter ornamental (Articdn

[Ley-Tipo de la OMPI]

12. EnlaLeyTipo de la OMPI sobre dibujos y modelos indugtes figura una definicion
que cabe tener en cuenta como referencia adiciongh el Articulo2.1) se estipula que se
considerara como dibujo toda reunion de lineas o de colores y, como modelo, toda forma
plastica, asociada o no a lineas o colores prengque esa reunién o esa forma den una
apariencia especial a un producto industrial o de artesania y puedan servir de tipo para la
fabricacion de un producto industrial o de artesania.

Elementos comunes en la definicidn de disefio industrial

13. En las definiciones de disefio industrial que figuran en los textos juridicos como los que
se acaban de mencionar se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los
disefios industriares como objeto de proteccion, a saber:

a) Visibilidad. Se parte de la base de que los disefos industriales deben ser visualmente
perceptibles. La visibilidad es una condicién para que el disefio industrial sea reconocido. Al
incorporarlos en un producto especifico, la forma o la apariencia deben ser visibles y
susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el disefio quede a la vista
durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante
en relacion con los productos que cambian de aspecto durantembusal. Por ejemplo,

cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como

el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Andlogamente, la
forma de un sof&cama en posicion plegada y ensgmdn extendida deben considerarse como
parte del disefio del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a
las partes y componentes de productos mas grandes, por ejemplo, los recambios de maquinas,
automoviles o electrodoméstis. A ese respecto, en la Directiva de la Unién Eurbbege

estipula que sélo se considerara que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto
que constituya un componente de un producto complejo retne las condiciones para ser
protegido si ecomponente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible
durante la utilizacién normal de este ultimo. Se aclara también que por “utilizacién normal”

se entiende la utilizacion por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de
mantenimiento, conservacion o reparacion. A tenor de esa condicion, la forma de partes y
piezas del motor de un automovil que no sean visibles durante la utilizacién normal del
vehiculo quedaria fuera del alcance de la proteccién de los disefios.

16
17

El MERCGOSUR esté integrado por la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay.

Protocolo de Armonizacion de Normas en Materia de Disefios Industriales; Decisl&nag°

de 10 de diciembre de 1998. Ese instrumento todavia no ha entrado en vigor.

Ley-Tipo para los Paises en Desarrollo sobre Dibujos y Modelos Industriales; OMPI, Ginebra,
1970 (Publicacion N808 (S).

Directiva de la Union Europea, Articuk3). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y
modelos comunitarios (Articulé.2)) figura una posicion idéntica.

18

19
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Aparienda especial.El disefio concede al producto en el que esta incorporado una apariencia
particular. Ademas, hace que un articulo parezca diferente y sea mas atractivo para el
consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opcidmumelto

disefiador entre un gran niumero de medios y técnicas posibles, incluida la formay el
contorno, el volumen, los colores y lineas, el material y la textura, y el tratamiento de la
superficie.

Aspectos no técnicod.os disefos industriales se limitarclusivamente al aspecto visible de

un producto, dejando de lado las caracteristicas técnicas o funcionales del mismo. Aunque el
aspecto exterior de un producto depende tanto de la funcién para la que se haya previsto como
de la estética, solo las caradsticas del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a
criterios técnicos podran protegerse a titulo de disefio. El aspecto exterior puede derivarse de
los efectos que se apliquen a la superficie del producto (caracteristicas bidimensionddes), de
forma del producto (caracteristicas tridimensionales) o, lo que es mas comun, de una
combinacion de ambos tipos de caracteristicas.

Incorporacion en un articulo utilitario Los disefos industriales tienen por finalidad su
incorporacion en articulodilitarios, es decir, productos que tienen finalidades utiles y
funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de
bellas artes. El requisito de que el disefio pueda incorporarse en un producto util traduce su
verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea mas atractivo sin impedir por ello que
desempernie las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma
expresa que el disefio sirva de modelo o tipo para la fabricacién de uncppaddustrial o

gue tenga aplicacion industrial. En otras leyes se menciona que los disefios pueden también
aplicarse a los productos de artesania.

Reconocimiento de los disefos industriales en el Derecho internacional

14. El Derecho internacinal reconoce expresamente los disefios industriales y las obras de
artes aplicadas como objetos de proteccion en virtud de la propiedad intelectual. A ese
respecto, cabe remitirse al Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (en
adehnte denominado “el Convenio de Paris”), al Convenio de Berna para la Proteccién de las
Obras Literarias y Atrtisticas (en adelante denominado “el Convenio de Berna”) y al Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionadg<Comnercio (en
adelante denominado “el Acuerdo sobre los ADPIC”).

15. En el Convenio de Paris, las referencias a los dibujos y modelos industriales se
remontan al texto original de 1883 (véanse los Artic@gs4). En el Articulo2.2) de la

version actual del Convenio de Paris (Acta de Estocolmo de 1967), se estipula que la
proteccion de la propiedad industrial tiene por objeto, entre otros, los dibujos 0 modelos
industriales. En Articul® quinquiedel Convenio de Paris se estipula la obtiga de

proteger los dibujos y modelos industriales en todos los paises de la Union de Paris. Habida
cuenta de que los enfoques juridicos de la proteccién de los disefios industriales varian mucho
de un Estado miembro a otro, en el Convenio no se espetififorma en que debe darse
cumplimiento a esa obligacion. Ahora bien, en el Convenio figuran varias disposiciones
relativas a aspectos especificos de la proteccion de los disefios industriales que los paises
deben observat.

20 En el Convenio de Paris figuran varias disposiciones especificamente relacionadas con los

dibujos y modelos industriales, por ejemplo, el Articdl{derecho de prioridad), el ArticukB
[Sigue la nota en la pagrsiguiente]
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16. En el Conveniale Berna, las referencias a las obras de artes aplicadas se remontan al
Acta de Berlin del908. En el Articul® de dicha Acta se habla de obras de arte aplicadas

con fines industriales, y exige que sean protegidas en la medida en que asi lo estipule la
legislacion nacional. Desde la revision que tuvo lugar en Bruseld€948) se mencionan
expresamente las “obras de artes aplicadas” entre los ejemplos de obras protegidas por
derecho de autor, que figuran en el Artic@ld) del Convenio. Por otro laden el

Articulo 2.5) del Acta revisada dE948 se mencionan los dibujos y modelos industriales junto
con las obras de artes aplicadas y se especifica que deben ser protegidos de conformidad con
las disposiciones de la legislacién nacional.

17. Enel Articulo 7.4) del texto actual del Convenio de Berna, adoptado en Estocolmo
enl1967 y en Paris eh971, se estipula que el plazo de proteccion por derecho de autor de las
obras de artes aplicadas es2feafios como minimo contados a partir de la fadha

elaboracion de la obra, con sujecion, no obstante, a todo plazo mas largo estipulado en la
legislacién nacional. Por otro lado, en los Articulb%) y7) se mantiene la obligacion de
proteger las obras de artes aplicadas y los dibujos y modelosiiadlesen la legislacion

nacional. En el Convenio se estipula claramente que la obligacién de proteger las obras de
artes aplicadas mediante el derecho de autor sélo procede en la medida en que dichas obras se
consideren obras artisticas. Ahora bienumbe a la legislacién y los tribunales nacionales
determinar si la forma o apariencia de un producto especifico puede considerarse “obra” a los
fines del derecho de autor. En el Articl) se contempla también la posibilidad de otros
sistemas de proten, al limitar la obligacién de proteger por derecho de autor las obras de
artes aplicadas y los disefios industriales a los casos en los que gocen de dicha proteccion en
el pais de origen, a menos de que en el pais en el que se reivindique la proteceidsta

una protecciorsui generisde los disefos.

18. En el Acuerdo sobre los ADPIC se incorporan por referencia la mayor parte de las
disposiciones sustantivas de los Convenios de Paris y de Berna relativas a los disefios
industriales y a lasbras de artes aplicadas. Ademas, en los Artic2b0g26 de ese Acuerdo
figuran disposiciones adicionales especificamente dedicadas a los disefios industriales, que
establecen determinadas normas relativas a su proteccion.

LOS DISENOS INDUSTRALES Y OTRAS FORMAS DE PROPIBAD INTELECTUAL

Obras de arte, artes aplicadas y artesanias

19. Como acaba de mencionarse, varias leyes de propiedad industrial hacen referencia a la
posibilidad de reconocer los disefios industriales no sélo en los casus gundl sirvan de tipo

0 modelo para la fabricacién industrial de un producto particular sino cuando sirvan de
modelo para fabricar obras de artes&hi&demas, puede considerarse que las obras de

[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

(no afectacién por falta de explotacion) Aaticulo 5D (no exigencia de mencionar detalles
sobre el registro) y el Articul@l1 (proteccidn temporaria en ciertas exposiciones
internacionales).

Véanse, por ejemplo, las definiciones de disefio industrial de la Ley de Costa Ricay de la
Ley-tipo pam los Paises en Desarrollo sobre Dibujos y Modelos Industriales, anteriormente
mencionadas.
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artesania o de elaboracion artistica estan comprendidasienion mas amplia de obras de

artes aplicadas o, en la nocion todavia mas amplia de obras de arte. En la medida en que las
obras de artesania sean obras de artes aplicadas u obras de arte, pasan a ser objetos de
proteccion por derecho de autor.

20. Ahora bien, ¢en qué medida pueden considerarse obras de arte los disefios industriales
destinados a articulos de consumo e industriales de produccion masiva? Esa cuestion lleva
muchos afnos sobre el tapete y sigue siendo controvertida. En varaosssealsa respondido
afirmativamente a la cuestion. Cabria considerar que los disefios industriales son expresiones
artisticas en la medida en que respondan (al menos en parte) a una preocupacién estética del
disefiador. El trabajo del disefiador, como etdalquier otro artista, puede considerarse una
expresion original de la personalidad del creador.

21. Sin embargo, aunque se considere una expresion artistica, el hecho de que el disefio
industrial esté incorporado en la forma de un objeto fumaiplantea la necesidad de decidir

gué es lo susceptible de proteccién por propiedad intelectual, el aspecto funcional o el aspecto
artistico, o si ambos pueden gozar de proteccion al mismo tiempo.

Superposicion con el derecho de autor

22. Ladoble naturaleza de los disefos industriales, como creaciones funcionales a la vez
gue estéticas, plantea como minimo dos formas de proteccién, a saber, la proteccién por
derecho de autor y la proteccién mediante un sisteungeneris En funcion de queno o
ambos sistemas de proteccion sean aplicables de forma alternativa o simultdnea pueden
contemplarse tres opciones, a saber, proteccion acumulativa o doble, separacién de los
sistemas de proteccion y superposicion parcial de los sistemas de proteccion.

Proteccién acumulativa

23. Con arreglo a ese enfoque, el sistema de derecho de autor y el ssstegraerisde
proteccion de los disefios industriales funcionan simultdneamente y son independientes
ademas de superponerse reciproca y automatictem El disefio industrial gozara asi de
proteccion en virtud de los dos sistemas de conformidad con las normas y condiciones
especificas aplicables en virtud de cada uno de ellos. El disefio sera objeto de proteccién por
derecho de autor como obra deegfv de arte aplicada) y de proteccion especial en virtud del
sistema de protecci@uigenerisde los disefios.

24. Envarios paises, en particular, Francia, que fue el primer pais en afianzarla, la
proteccion acumulativa esté basada en la tet@iunidad del artg'unité de I'art). Esa

teoria propugna que el arte puede expresarse de muchas formas y fijarse en cualquier soporte
material. Se considera que el arte es un concepto unitario y que las creaciones artisticas no
deben distinguirseimliscriminarse sobre la base del interés estético o del modo de expresion.
En la medida en que una obra exprese la personalidad de su creador, merece reconocimiento
como obra de arte. Y en ese sentido, las expresiones artisticas no pueden descalificgrse
mero hecho de estar fijadas o incorporadas en un articulo utilitario.

25. Con arreglo a la proteccion acumulativa, un disefio industrial (analogamente a las obras
de arte) queda protegido por derecho de autor desde el momento de sucodgamon en

formato tangible, en funcion de lo que disponga la legislacién. Ademas, ese mismo disefio
puede beneficiarse de proteccién en virtud de una ley especial sobre los disefios a partir de la
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fecha de registro o de depdsito del disefio o de la@ra distribucion comercial del producto
en cuestion si la legislacién asi lo dispone.

26. La protecciéon acumulativa suele aplicarse mediante la introduccion de clausulas de
no-rioridad en las leyes de propiedad intelectual. En esas clausudgsigula expresamente
gue la proteccion de un disefio industrial o de una obra de arte aplicada en virtud de la ley
aplicable se entendera sin perjuicio de la proteccion del mismo disefio u obra estipulada en
otras leyes aplicablés Ese mismo enfoque ggopone en la Leyipo de la OMPI sobre

dibujos y modelos industrial&®

Proteccion independiente

27. En contraposicion al sistema de proteccion acumulativa esta la opcion de separar el
sistema de proteccién de los disefios industriales dehsastie proteccion de las obras de

arte. Con arreglo a este enfoque, los disefios industriales (es decir, los disefios de objetos
funcionales) sélo son susceptibles de proteccion como tales en virtud de un sistema especial
relativo a los disefios industrialeSe parte de la base de la no asimilacion de los disefios
industriales a las obras de arte protegidas por derecho de autor.

28. Enlos paises que han adoptado ese enfoque, por ejemplo, los Estados Unidos de
América y (anteriormente) Itaff la proteccién por derecho de autor se reserva
exclusivamente a las obras de arte. Por consiguiente, la forma o configuracién general de los
productos utilitarios, los productos industriales o productos de consumo no son susceptibles
de proteccion por derechi autor, independientemente de que dicha forma o configuracion
ofrezcan valor o interés estético. Esa separacion estricta obedece al objetivo de impedir que
las creaciones funcionales (técnicas) eludan las condiciones mas estrictas que exigen (en
particuar) las legislaciones de patentes y de modelos de utilidad para la obtencién de
proteccion contra la copia.

29. Laexclusion de los disefios industriales del &mbito de proteccidn por derecho de autor
se basa en la nocién de “divisibilidad” e “iapendencia” de la forma o configuracion
respecto del producto en el que esta incorporada. Para que la forma o configuracion de un

22 Ese tipo de clausulas son frecuentes en las leyes sobre los dibujos y modelos industriales y leyes

de derecho de autor. En lo que respecta a los disefios irdestvéase, por ejemplo:
Directiva Europea (Articulo$6 y 17), Reglamento Europeo (Articud®), Acuerdo de la OAPI
(AnexolV, Articulo 1.3)) y las leyes sobre disefios de Costa Rica (Arti28l8)), El Salvador
(Articulo 124), Guatemala (Articul248), Panama (Articul&7), la Republica Dominicana
(Articulo 54.2)), Sri Lanka (Articul@5), y Uruguay (Articuld87). En lo que respecta al
derecho de autor, véanse, por ejemplo, las leyes de Espafa (ABjclde Estados Unidos de
América (Articulo 301d)) y Paraguay (Articul®.3)) aunque en ese ultimo pais, la doble
proteccion se aplica exclusivamente en relaciéon con las obras de arte cuyas caracteristicas
artisticas puedan “separarse” de su incorporacion en un articulo utilitario.
Véase la Leytipo para los Paises en Desarrollo sobre Dibujos y Modelos Industriales; OMPI,
Ginebra, 1970 (publicacion NBO8 (S), Articulol.2)).
24 En el Articulo5.2) de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de Italia (Real dedrétd
de 25 deagosto del940) se stipula que las disposiciones de la legislacion de derecho de autor
no son aplicables a los disefios industriales. Esa disposicion, en la que se excluye la proteccion
por derecho de autor de los disefios industriales, quedo6 abrogada por el De@8&t200P
(abril de2001) del Gobierno con miras a armonizar la legislacién nacional con la Directiva
Europea sobre los dibujos y modelos industriales.
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producto gocen de proteccion por derecho de autor, es necesario que puedan apreciarse de
forma separada y que sean indepentdis de los aspectos funcionales del producto en el que
estén incorporadas El disefio debe poder “disociarse” del producto en el que esté
incorporado.

30. Es evidente que la “separacion” o “disociacion” del disefio, del objeto en el que esté
incorporado, es posible en los casos en los que el propio objeto fuera primordialmente una
obra de arte y se haya utilizado o aplicado a un articulo utilitario. Por ejemplo, un par de
delfines esculpidos pueden utilizarse como pimentero y salero. Y esedeesal y pimienta
puede protegerse por derecho de autor a titulo de obra escultural independientemente de su
aplicacion como accesorio de mesa. Ahora bien, de conformidad con la teoria de la
disociacion, la forma o configuracion de la mayor parte deplosluctos industriales y de
consumo no son susceptibles de proteccion por derecho de autor puesto que, por lo general,
no pueden “separarse” o examinarse de forma independiente de los propiosdbfos
consiguiente, en términos general, la formaatedbjetos, como los muebles, los aparatos
domésticos y la indumentaria no son susceptibles de proteccion por derecho de autor. La
forma de esos objetos solo puede protegerse a titulo de disefios industriales en virtud de leyes
especiales aplicadas con s$mes.

Superposicion parcial

31. Acaballo entre el enfoque de proteccion simultanea, automéatica y acumulativa de los
disefios industriales por medio de la legislacion de derecho de autor y de una legislacién
especial, y el enfoque de separmatatmente los sistemas de proteccidn, estaria un enfoque de
proteccion de los disefios industriales, concretamente, de la forma o el aspecto exterior de
todo producto utilitario, industrial, 0 de consumo, autorizandose la proteccién por derecho de
autor encaso de que el disefio pudiera considerarse una obra de arte (o de arte aplicada). Ese
sistema se aplica o aplicaba, por ejemplo, en virtud de la Ley de Dibujos y Modelos del
Benelux y en Alemania, los paises nérdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega gSgeci

Suiza.

32. Ahora bien, en la practica, muchos de los paises que contemplaban la proteccion por
derecho de autor de los disefios de productos utilitarios han aplicado normas estrictas en
relacion con el nivel estético que debe presentar la&oo configuracién concretas de un

» Por ejemplo, en la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos de Américal(lySC

Articulo 101, definicibnde “obras pictéricas, graficas y esculturales”) se estipula que “el disefio
de un articulo utilitario [...] sélo sera susceptible de proteccién por derecho de autor en la
medida en que dicho disefio incorpore [...] caracteristicas que puedan identifiedmsaa

separaday seanndependientede los aspectos utilitarios del articulo”. Andlogamente, en la

Ley de Derecho de Autor de Italia (Ley B33 de22 deabril de1941, enmendada por el

Decreto Ley N954 de26 demayo de1997, Articulo2.4)) se estipulaug la proteccion se

aplica a las “obras de escultura, pintura, dibujo, grabado y artes figurativas similares [...], aun
cuando dichas obras se apliquen a productos industriales, a condicién de que el valor artistico de
las mismagpueda separarsdel caractemdustrial del producto con el que se asocien” [la

cursiva no figuraba en el original]. Esa disposicion se conoce por principio de “disociacion”
(“scindibilita’).

Por ejemplo, en dilanual of Patent Examining Procedurds los Estados Unidos de Améaic
(Octava edicion- agosto d2001, CapituldL.500, parrafo 1502) se estipula que los “disefios

son inseparables de los articulos a los que se aplican y no gozan de existencia independiente a
titulo de ornamentacion exterior”.
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articulo para ser consideradas obras de arte a los fines del derecho de autor. Por ejemplo, en
la Ley de Dibujos y Modelos del Benelux se estipula expresamente que todo disefio que
presente “caracteristicas artisticasrauoadas” puede ser protegido en virtud de la legislacion
sobre disefios a la vez que con arreglo a la legislacion de derecho de autor de los paises del
Benelux a condicion de que se reunan los requisitos para la aplicacion de ambas legislaciones.
Por otro lado, los disefios que no presenten caracteristicas artisticas apreciables se excluyen
expresamente del &mbito de proteccion por derecho de?autor

33. Enlos paises que han adoptado ese enfoque, los tribunales suelen exigir que el disefio
industrial presente un “caracter artistico” elevado como condicion para gozar de proteccion
por derecho de autor. Los disefios que, a juicio de los tribunales, no presenten suficiente
originalidad estética o valor artistico, no seran considerados obras de ddejpemo

podran gozar de proteccion por derecho de autor. Dado que la gran mayoria de los productos
de consumo no relinen esas normas tan estrictas, raramente puede aplicarse la doble
proteccion, por derecho de autor y en virtud de la legislacion sobréisefios industriales.

Es probable que esa situacion cambie en cierta medida en lo que respecta a los paises de la
Union Europea, pues en la Directiva Europea sobre los dibujos y modelos industriales se
estipula que los disefios industriales registragoan pais de conformidad con la Directiva
también pueden ser protegidos en virtud de la legislacion de derecho de autor de ese pais.
Ahora bien, se estipula también que incumbe a cada Estado determinar las condiciones con
arreglo ?Slas cuales se conceitldicha proteccidn, “incluido el grado de originalidad

exigido™.

34. Analogamente, la superposicion parcial de los sistemas de proteccion puede quedar
supeditada a que la forma de un articulo utilitario se considere una obra de “artesania” o una
obra de puro disefio industrial. Por ejemplo, en virtud de la legislacién de derecho de autor de
los Estados Unidos de América, las obras de artesania artistica incorporadas en articulos
utilitarios como las vaijillas, cristalerias, cuberteria y joyerfarssusceptibles de proteccién

por derecho de autor aun cuando puedan ser protegidas como disefios en virtud de la
legislacién sobre patentes. En lo que respecta a las configuraciones de ese tipo, la
superposicion de sistemas de proteccién es posiblegadtica.

Invenciones
Forma funcional de los productos

35. Elhecho de que un concepto estético pueda expresarse, materializarse o fijarse en un
producto utilitario susceptible de desempefiar una funcion técnica significa que ese producto
puedeser considerado un dispositivo funcional a la vez que una obra de arte. A suvez, eso
plantea el problema de decidir qué forma de propiedad intelectual debe aplicarse a esas
creaciones. Silaforma de un producto tiene por finalidad desempefiar uné@nftéaiica a

la vez que una funcidén estética, ¢, qué tipo de propiedad intelectual conviene aplicar para
proteger esa forma contra la copia no autorizada?

27 Ley Uniforme del Benelux dore Dibujos y Modelos (Anexo del Convenio del Benelux sobre

Dibujos y Modelos; Bruselas, 2feoctubre del966), Articulo21.

Directiva98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejd8lde octubre del998, sobre la
proteccion juridica de los dibujgsmodelos, Articuldl7. En el Articula96.2 del Reglamento
Europeo sobre los dibujos y modelos comunitarios figura una disposicién practicamente
idéntica.
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36. Hace ya mucho que las invenciones, es decir, los productos y procesos que aportan
soluciaes técnicas a problemas practicos, son objeto de normas especiales. En las actuales
leyes de patentes se han consolidado y uniformado esas normas encaminadas a la proteccién
de las invenciones con miras a sopesar los intereses de los inventores lalgsgetencia

con los derechos del publico. Dado que el acceso a los ultimos adelantados tecnoldgicos es
fundamental para el desarrollo de las economias a la vez que para la mejora continua del nivel
de vida, las politicas publicas son particularmentgatas a la hora de conceder derechos
exclusivos en lo que se refiere a las invenciones y soluciones técnicas. Los derechos de
patente que protegen las invenciones contra la explotacion comercial no autorizada sélo se
conceden por un plazo relativamenteto y a condicion de que se cumplan determinadas
condiciones formales y sustantivas muy estrictas.

37. Los fundamentos en los que se basa la proteccion de las obras de arte y otras
contribuciones artisticas y estéticas, incluido el aspectti@stie los productos industriales,

difieren de los que sustentan el sistema de patentes. Por lo general, la necesidad fundamental
de acceder a la tecnologia lo antes posible no coincide con la existencia de un incentivo
econdémico razonable de innovare@rcaso de las obras de arte y en lo relativo al aspecto

estético del disefio de los productos. Por consiguiente, tiene sentido que las condiciones
relativas a la proteccion de esas contribuciones estéticas no funcionales sean menos estrictas y
que el plap de proteccion sea mas largo.

38. Ladiferencia entre los fundamentos en los que se basa la proteccion de las invenciones
y los argumentos en los que se basa la proteccion de las contribuciones estéticas justifica la
clara separacion que subsigintre los sistemas de proteccidn de unos y otros elementos. A
diferencia de la relacion que existe entre los disefios industriales y los sistemas de derecho de
autor, las creaciones puramente técnicas no se prestan a la superposicion ni a la proteccion
acumulativa. La radical separacion del sistema de patentes de otros sistemas de propiedad
intelectual se aprecia en dos aspectos principales, a saber, en la anteposicion de la legislaciéon
de patentes a otros sistemas a la hora de proteger creacioneagdceitla limitacion de la
proteccion de los disefios industriales a los aspectos no técnicos y no funcionales de la
configuracién de un producto.

39. Prioridad. Un principio que parece gozar de aceptacion general es que, en lo relativo a
las invenciones, la proteccion por patente se antepone a cualquier otra forma de proteccién en
virtud de la propiedad intelectifdl Eso significa que las invenciones (es decir, las
contribuciones técnicas que reivindique el inventor) s6lo pueden protegersz lecrdpia no
autorizada solicitando una patente que surta efecto en la jurisdiccion en la que se desee
impedir todo acto de copia. A falta de solicitar una patente no podra recurrirse a otros medios
de proteccion pues, en principio, las demas formgsrdpiedad intelectual no se aplican a las
invenciones de naturaleza estrictamente téchica

29 A los fines de este documento y salvo indicacion en contrario, en la nocién de “invencion”

quedarincluidos los modelos de utilidad pues esos modelos son también soluciones técnicas, a
saber, soluciones aportadas por la forma o la configuracion del producto. Analogamente, y
salvo indicacién en contrario, en la nocion de “patente” quedan incluidos titulos

equivalentes de proteccion de invenciones y modelos de utilidad, como los certificados de
utilidad, las pequefias patentes, las patentes de corto plazo y otros titulos analogos.

Las obtenciones vegetales y los esquemas de trazado (topogilaf@sjuitos integrados

también pueden considerarse “invenciones” en la medida en que se consideran “soluciones
[Sigue la nota en la pagrsiguiente]
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40. Por ejemplo, un instrumento para cortar que ofrezca mayor eficacia, rendimiento y
durabilidad habida cuenta de su forma o configuracion particulageser patentado a titulo

de invenciéon. Esa forma o configuracion especial produce un efecto técnico por lo que puede
considerarse que aporta una solucién técnica que subsana deficiencias de anteriores
instrumentos de corte. Ahora bien, si el inventerege instrumento no solicita u obtiene una
patente para su invencién, no podra recurrir a otros medios de propiedad intelectual para
impedir que terceros fabriquen y distribuyan ese instrumento.

41. La proteccion por derecho de autor no abaasaihvenciones pues las invenciones no
suelen considerarse expresiones artisticas ni un reflejo de la “personalidad del autor”. Antes
bien, esos productos se consideran soluciones creadas (inventadas) para responder a un
problema técnico o funcional espico y no a preocupaciones estéticas.

42. Analogamente, en las leyes sobre disefios industriales no siempre se autoriza que los
inventores reivindiquen soluciones estrictamente técnicas a titulo de configuracién de un
producto. La proteccion caedida al disefio de un producto suele centrarse exclusivamente
en su aspecto exterior en la medida en que ese aspecto no sea necesario desde el punto de
vista funcional. Sila forma de un producto inventado obe@&tera o exclusivamenge

funciones técitas, de modo que no se expresa libertad de disefio alguna en la configuracion
del producto, puede que esa configuracion quede excluida de la proteccion a titulo de disefio
industrial. Esa norma, basada en el principio de prioridad del sistema de paterdgsspula

en una serie de leyes sobre disefios industrialdss evidente que la situacién cambia si la

ley sobre disefios abarca también explicitamente los disefios estrictamente furiéionales

43. Los principios relativos a las marcas y otrogreis distintivos estipulan la exclusién de

las formas funcionales y técnicas de la proteccién a titulo de marca. Eso se justifica teniendo
en cuenta el principio de prioridad de las patentes respecto de las creaciones técnicas y tiene
por finalidad impedila elusién del sistema de patentes como Unico medio de obtener
derechos exclusivos sobre dichas creaciones. Sino se aplica ese principio, podrian
reivindicarse las caracteristicas técnicas o la configuracion funcional de un producto y
solicitar su regitro como marca, quedando esa marca en manos privadas de forma indefinida.
En varias leyes sobre marcas se estipula que el caracter funcional de la forma de un producto
y la necesidad de tener acceso a la configuracién funcional de los productos a$adfila
competencia constituyen causas de denegacién (nulidad) absoluta de registro corio marca

[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

técnicas”. Ahora bien, para esos objetos especiales de proteccion se han establecido sistemas
suigeneris

A ese respecto, cabe remitirséaa disposiciones que figuran, por ejemplo, en la Deci$&h
(Articulo 116.b)) de la Comunidad Andina y a las leyes sobre disefios industriales de la
Argentina (Articulo6.c)), la Republica Dominicana (Articutst.2)), Francia

(Articulo L.511-3(2)), Honduras (Articulo29.3)), México (Articula31.4)) y Turquia

(Articulo 10.1)).

Por ejemplo, en la Ley de Disefios de Australia (Articl8ol)) se estipula que el hecho de que

el disefio consista en o incluya caracteristicas de forma o configuracion que tiexadjdades
funcionales no podra alegarse como motivo para denegar su registro ni para invalidar un disefio
registrado. Eso mismo se estipula en las leyes sobre disefios de los paises noérdicos
(de1970/1971).

Véase, por ejemplo, el Articul@.1.e de leDirectiva Europea sobre las marcas (Primera

directiva 89/104/CEE del Consejo, @& dediciembre del988 relativa a la aproximacion de las
[Sigue la nota en la pagrsiguiente]
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Ademas, en determinadas jurisdicciones, por ejemplo, el Reino Unido y los Estados Unidos
de América la jurisprudencia ha confirmado la doctrina de la furatidad, a saber, que las
formas funcionales de los productos no gozan, por lo general, de proteccibn como marcas.

44. Alcance de la proteccion de los disefios industrialess disefios industriales estan
protegidos en relacién con la configuratigeneral de los productos utilitarios. Dado que

esos productos tienen finalidades funcionales, en su configuracion y aspecto exterior se
apreciara una combinacion inseparable de caracteristicas funcionales (técnicas) y no
funcionales (estéticas). Coma ge ha mencionado, esas caracteristicas no pueden disociarse
del objeto en el que estan incorporadas.

45. Ahora bien, aunque el disefio esté protegido en su conjunto, es decir, en relacién con
todas sus caracteristicas visibles, la protecciodgees, lo que el titular de los derechos sobre

el disefio puede impedir que sea copiado por terceros, se limita a las caracteristicas y los
elementos de naturaleza no funcional. Ese ambito limitado de proteccion esta en sintonia con
el principio de priorilad anteriormente mencionado y el alcance limitado de la proteccion de

los disefios. Habida cuenta de que las caracteristicas del disefio que obedecen exclusivamente
a la funcionalidad o a criterios técnicos sélo pueden reivindicarse y excluirse del dominio
publico por conducto del sistema de patentes, los derechos sobre los disefios no comprenden
esas caracteristicas. En caso de controversia, es decir, cuando se alegue gue la configuracion
del producto del demandado es una copia del disefio del demandaai&didad competente
tendra que determinar qué caracteristicas o elementos ocasionan esa identidad o similaridad.
Si esas caracteristicas o elementos idénticos o similares son funcionales y técnicamente
necesarios, no estaran amparados en los derechms el disefio. Por otro lado, si dichas
caracteristicas funcionales o técnicas no son objeto de una patente de invencion, no podra
ordenarse el cese de la copia de esas caracteristicas.

46. En varias leyes sobre disefios industriales figurapadi€iones que excluyen

expresamente del alcance de la proteccion toda caracteristica técnica de la configuracion del
4

productd”.

[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas); Reglamdoi@Ndel
Consejo, d20 dediciembre del993 sobre la marca comunitaria, Articald..e)ii);

Articulo 135.c) yd) de la Decisior86 de la Comunidad Andina; y las leyes de marcas del
Brasil (Articulo124.xxi)), Bulgaria (Articulal1.1)5.b)), Canada (Articulb3), Costa Rica
(Articulo 7.a) yb)), Republica Checa (Articuld.1.e)), Republica Dominicana (Articuf3.1.a)
y b)), El Salvador (Articul®B.a) yb)), Guatemala (Articul@0.b) yc)), Honduras

(Articulo 83.1) y2)), Hungria (Articula2.2.b)), Letonia (Articuld®.1(5)), México

(Articulo 90(iii)), Nicaragua (Articulor.c) yd)), Panama (Articul®1(14)), Paraguay
(Articulo 2(c)), Rumania (Articul®(e)), Sudafrica (Articuld0(5) y (11)), SriLanka (Articulo
99(1)(a)), Suiza (Articul@.b), y Turquia (Articula/(e)).

Véase, por ejemplda Directiva Europea sobre los dibujos y modelos (Articulb), el
Reglamento Europeo sobre los dibujos y modelos (ArtiBul), la Decisiori86 de la
Comunidad Andina (Articuld30.1), el Acuerdo de la OAPI (Anex¥, Articulo 1.3), y las
leyes sobre diefios industriales del Canada (Artical@a)), la Republica Dominicana
(Articulo 60.2), ElSalvador (Articulal23.2), Guatemala (Articulb49.a)), Honduras
(Articulo 31.3), México (Articulo31.3), y Panama (Articul66.2).

34
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Marcas
Las marcas tridimensionales

47. El concepto de “marca” como objeto de propiedad intelectual, y los tipsgydes que
pueden utilizarse y reconocerse como marcas han evolucionado considerablemente a lo largo
del tiempo. Hoy goza de aceptacién general el principio de que todo signo capaz de distinguir
los bienes o servicios en el mercado puede constituir laraarde fabrica o de comeréio

En algunas leyes se estipula la exigencia de que el signo pueda representarse por medios
graficos. En otras leyes mas estrictas se estipula que el signo debe ser perceptible
visualment&®.

48. En la amplia definiddn anteriormente mencionada se reconocen también como marcas
los signos tridimensionales, con sujecion al cumplimiento de las condiciones aplicables para
la proteccion. Por otro lado, los signos tridimensionales, en particular, la forma de un
producto (opartes del mismo), o su envase 0 recipiente, se mencionan explicitamente en un
gran nimero de leyes sobre marcas entre los signos susceptibles de registro cont. marcas

49. Elreconocimiento y la proteccién de un signo como marca estan supesighd

requisito fundamental de que dicho signo sea distintivo, es decir, capaz de distinguir los
bienes y servicios a los que se aplique. Para que una marca sea “distintiva”, debe transmitir
(al menos a los consumidores a los que se destina) la ideaedeggproductos (o servicios)

gue llevan esa marca se han introducido en el mercado bajo la autoridad de una entidad
comercial particular. Con la marca se indica al publico que todos los productos a los que se
aplica tienen el mismo origen comercial o lado financiados por la misma entidad. Para
beneficiarse de proteccion a titulo de marcas, los signos tridimensionales deben satisfacer
también esa condicion.

50. La posibilidad de registrar la forma de los productos, el envase y el recigiemie
marcas plantea el problema de diferenciar las marcas tridimensionales de los disefios
industriales normales, que también pueden estar incorporados en productos, envases y
recipientes. ¢ Puede la forma o configuracién de un producto gozar al mismo tiemp
proteccion como disefio industrial y de proteccion como marca? ¢ Se autoriza ese tipo de
proteccion acumulativa?

% En el Articulo15.1 del Acuedo sobre los ADPIC se estipula que “podra constituir una marca de

fabrica o de comercio cualquier signo o combinacion de signos que sean capaces de distinguir
los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”.

Esa es quizas la norma mastréictiva que contempla el Acuerdo sobre los ADPIC

(Articulo 15.1).

Véase, por ejemplo, la Directiva Europea sobre las marcas (Ar2guéd Reglamento Europeo
sobre la marca comunitaria (Articud9, la decisiém86 de la Comunidad Andina

(Articulo 134.1)), el Acuerdo de la OAPI (Anexidl, articulo 2.1) y las leyes de marcas de
Belarus (Articulol.2)), Bulgaria (Articul®.1), Costa Rica (Articul8.1), Republica Checa
(Articulo 1), Republica Dominicana (Articuld2.1), El Salvador (Articuld.1), E$onia
(Articulo 6.1), Guatemala (Articul6.1), Honduras (Articul82.1), Hungria (Articuld..2.d)),
Letonia (Articulo3.3), México (Articulo89)ii)), Nicaragua (Articul®.1), Noruega

(Articulo 1.2), Panama (Articul80.4), Polonia (Articul@l.2), Rumara (Articulo3.a)),
Sudafrica (Articul®.x)), Suiza (Articuldl.2), Trinidad y Tabago (Articuld.1) - “marca”),
Turquia (Articulo5) y Ucrania (Articuldb.2).
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Finalidad de los disefios y de las marcas

51. Losdisefios industriales y las marcas desempefian funciones distintas en la egonomia
gozan de proteccion a titulo de propiedad intelectual por razones diferentes.

52. Lafinalidad de los disefios industriales es hacer que los productos utilitarios, los
productos industriales y los productos de consumo sean mas atractivdsta,ley decir, mas
estéticos para los compradores potenciales. El hecho de que el producto sea mas agradable a
la vista afiade valor estético a la vez que comercial a dicho producto. Ese valor se convierte
en algo concreto cuando por un articulo, pongy, un reloj de pulsera, en el que esté
incorporado un disefio especifico, se puede pedir un precio comercial mas elevado que por
otro reloj de caracteristicas funcionales idénticas pero de forma o aspecto diferente.

53. Laproteccion de los desios industriales contra la copia no autorizada se propugna por

las mismas razones que la proteccién de las obras literarias y artisticas y de nuevos productos
y procesos técnicos, a saber: alentar el esfuerzo humano y el flujo de recursos financieros
pam la creacién de nuevas obras de arte, disefios de productos e invenciones. Desde el angulo
econdmico, los incentivos consisten en otorgar al autor, el disefiador o el inventor recursos
juridicos que impidan que terceros (la competencia) copien, utiliexploten el objeto de
proteccion. Dado que el derecho de autor, la proteccion de los disefios y las patentes son un
obstaculo que impide que la competencia fabrique, utilice o venda productos que incorporen
la obra, configuracién o invencion protegida, serechos de propiedad intelectual se han
asimilado a derechos “de monopolio”. Esos derechos se ejercen durante un plazo limitado al
término del cual el objeto protegido pasa a formar parte del dominio publico.

54. La proteccion de las marcaglg otros signos distintivos por medio de la propiedad
intelectual obedece a razones diferentes pues la funcion de las marcas difiere de la de los
disefios industriales. Los signos distintivos vienen a ser identificadores comerciales. Sirven
para identifcar y distinguir empresas, actividades, bienes y servicios que circulan en el
comercio. Mediante la publicidad y los anuncios, los signos distintivos transmiten
informacion sobre la identidad y la calidad de las empresas, los productos y servicios a los
gue se aplican. Los signos distintivos son medios de los que se sirven las empresas para
inducir la demanda de sus bienes y servicios.

55. Los signos distintivos en general, y las marcas, en particular, son necesarios para
mantener relaciones traparentes y leales entre empresas comerciales en los mercados
actuales, sumamente competitivos. Las marcas hacen posible que los consumidores
seleccionen y adquieran los productos y servicios que desean sobre la base de su preferencia.
A su vez, eso canibuye a que los proveedores, productos y servicios preferidos del publico
subsistan en el mercado. Por consiguiente, las marcas y otros signos distintivos son
necesarios para el debido funcionamiento de las economias de mercado. En la medida en que
uno de los objetivos explicitos de la politica publica es mantener y fomentar la transparencia y
la competencia en el mercado, va en interés del publico proteger los signos distintivos de
modo que puedan desempefiar la funcion para la que se han previstolyuy@m a dicho

objetivo.

Proteccién acumulativa

56. El principio de prioridad, en cuya virtud, las creaciones técnicas y funcionales solo
pueden ser objeto de derechos exclusivos de propiedad intelectual por medio del sistema de
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patentes (0 usistema equivalente), no se aplica en lo que se refiere a las creaciones no
técnicas. Por consiguiente, la proteccién acumulativa, es decir, mediante derecho de autor y
mediante los derechos sobre los disefios industriales, es posible en lo que sa tafiere
caracteristicas no funcionales de la configuracién de un producto. Analogamente, en teoria es
posible que la forma de un producto se beneficie de doble proteccion, como disefio industrial

y como marca (tridimensional). Ahora bien, para ello, larfardebe poder funcionar como

una marca, es decir, debe permitir que los consumidores distingan los bienes en el mercado.

57. Paraque la forma o configuracion de un producto funcione como marca, los
consumidores deben poder identificarla con tigen comercial o financiacién particular. La
forma del producto no so6lo debe atraer al comprador por meros criterios estéticos (“me gusta
mas el estilo de este sofa que el de otros y quedara bien conjuntado con la pared de mi casa:
lo compro”). Tambiérdebe inducir a pensar que todos los productos que tengan esa forma
particular han sido fabricados o son objeto de licencia por una entidad particular (no
anonima). Por ejemplo, un producto de chocolate o de confiteria presentado en una barra
dividida entridngulos puede ser identificado por el consumidor como un chocolate particular
gue se diferencia de otros chocolates que no tienen esa forma. Dado que la forma del
producto hace que pueda diferenciarse de otros productos del mercado, esa forma hace las
veces de marca y puede ser protegida como tal.

Cuadrol. Principales diferencias entre los disefios industriales y las marcas tridimensignales

Disefos industriales Marcas tridimensionales

1. Finalidad: Fomentar la creatividad en | 1. Finalidad: Promover la transparenciay e
torno a los disefiode productos e espiritu de competicion en el mercado y
inversiones para producir bienes de consumencauzar la demanda de los consumidores
innovadores que incorporen dichos disefios
2. Funcion: Hacer ques productos 2. Funcion: Permitir que los consumidores
ofrezcan un interés estético a la vez que | distingan los productos que llevan la marca ge
funcional a los consumidores con miras a | otros productos equivaites de la competencia
incrementar el valor comercial de los mismps

3. Superposicion: Posibilidad de proteccigr3. Superposicion: Posibilidad de proteccién
acumulativa (en virtud de determinadas acumulativa (en virtud de determinadas leyes)
leyes), a saber, como obras de arte y (en casomo obras de arte y (en determinados casas)
de que sean suficientemente distintivos) | como disefios industriales, exclusivamente en
como marcas, exclusivamente en lo que | lo que se refiere a las caracteristicas no
respecta a las caraeisticas no funcionales | fundonales

4. Alcance: Eltitular de derechos sobre | 4. Alcance: Eltitular de derechos sobre

disefios puede impedir la fabricacion y marcas soélo puede impedir elauso

distribucion de todo producto en el que esté autorizado de la marca en relacion con los
incorporado el disefio (efecto de productos en cuestion pero no puede impedir la
“monopolio”) fabricacion y distribucion de esos productossi

la marca no se utiliza
5. Plazo: Los derechos exclusivos sobre 106. Plazo: Los derechos exclusivos sobre las
disefios tiene un plazo limitado, que oscila| marcas pueden gozar de un plazo ilimitado si
entre 10 y 25 afios contados a partir del el registro se renueva periédicamente y/o la
registro o deposito marca se utiliza debidamente en el comercic
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58. Lainclusion de la formay el envase del producto entre los objetos susceptibles de
reconocimiento como marcas es cuestion de enfoque y exige, por lo general, la sensibilizacién
de los consumidores. La forma de un producto puede tener un caractanaistitrinseco

como marca o haber adquirido ese caracter, lo que suele ser el caso la mayoria de las veces.
Con los anuncios y la publicidad, el publico toma conciencia de que una forma particular no

es accidental sino que constituye una marca utilizemtaina empresa para diferenciar sus
productos. En principio, esa forma es susceptible de proteccion como marca tan pronto como
los consumidores aprecien claramente que el producto tiene un origen comercial bien definido
y que la forma no constituye menente el estilo del producto.

59. Por consiguiente, puede suceder que con el tiempo, la forma o configuracion de un
producto, originalmente concebida como disefio industrial, pase a ser una marca de ese
producto. En esos casos, la forma o confaguon gozaria de proteccion acumulativa, a saber,
en virtud de la ley sobre disefos, y de la ley sobre marcas, a partir del momento en que
adquiera un caracter suficientemente distinfivo

60. A diferencia de los derechos sobre los disefios im@dliss, los derechos sobre marcas
pueden prorrogarse indefinidamente mediante el uso continuo para diferenciar los bienes y
servicios en el mercado y la renovacion periodica del registro. No obstante, esos derechos
perennes no van en detrimento de la petencia pues no hay necesidad de copiar o de
utilizar la marca de otros para producir y vender los mismos bienes de forma competitiva.

61. En el Apéndicd del presente documento figura una serie de ejemplos de disefios
industriales tomados delriternational Designs Bulletiid “ Bulletin des Dessins et Modéles
InternationauX. En el Apéndicél del presente documento figuran varios ejemplos de
marcas tridimensionales tomados deVdIPO Gazette of International Marks' Gazette

OMPI des Marquesriternationale& Ambos boletines son regularmente distribuidos por la
Oficina Internacional de la OMPI con arreglo a lo dispuesto en el Arreglo de La Haya y en el
Arreglo de Madrid y su Protocolo, respectivamente.

LA PROTECCIONSUI GENERIDE LOS DISENGCS INDUSTRIALES

Adquisicidn de derechos exclusivos sobre los disefios industriales

62. Como se ha explicado, hace ya mas de un siglo que los disefios industriales gozan de
estatuto independiente entre los objetos de propiedad intelectual, tanttudrde las leyes
nacionales como en virtud de acuerdos internacionales. Este régimen especial se aprecia
claramente si se tiene en cuenta que la mayor parte de los paises del mundo cuentan hoy con
legislacidon que estipula la protecciéuni generisde los disefios industriales. Ahora bien, a

pesar de la actualizacion de un gran numero de leyes nacionales sobre disefios industriales
desde mediados de los afi} y de la considerable armonizacién que ha supuesto ese
proceso, subsisten diferencias de urs@adtro en lo que respecta a la inclusiéon de los disefios

%8 Cabe destacar que los elementos figurativos, las formas tridimensionales y las combirdeiones

esos dos elementos pueden considerarse obras de arte pictérica, grafica o escultural aun cuando
se hayan creado originalmente o se hayan utilizado ulteriormente como marcas para diferenciar
bien esos servicios. A ese respecto, una creaciéon puedejstr db proteccion acumulativa,

como obra de arte y como marca. Ahora bien, ese tipo de superposicion no entra en el ambito
de estudio del presente documento.
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industriales entre los objetos de propiedad intelectual. Gran parte de esas discrepancias se
deben a la diferencia de tradiciones juridicas y a la complejidad inherente a la doble
naturaleza de lodisefios industriales como creaciones funcionales a la vez que estéticas.

63. Uno de los aspectos en los que se aprecia mas esas diferencias son los medios para la
adquisicién de los derechos exclusivos sobre los disefios industriales. Aunguaagor

parte de las leyes de proteccigu generigle los disefios industriales se contemplan sistemas
de registro o depdsito oficial de los disefios, esos sistemas varian mucho de un caso a otro.
Existen también sistemas que permiten adquirir dereckadasavos sobre los disefios

industriales sin sujecion a procedimientos formales. Varios de esos aspectos se examinan en
los parrafos que figuran a continuacion.

Adquisicion de derechos mediante el registro o depdsito

64. Enla mayoria de lasyes de propiedad industrial se establecen procedimientos y
tramites para el registro o depdsito de los disefios industriales. En funcion del enfoque
adoptado, esos tramites pueden ser sencillos o0 sumamente complejos. En las leyes que optan
por un enfoquele proteccién de los disefios industriales por patente, los procedimiento de
registro son largos, laboriosos y por lo general mas caros. Entre esos procedimientos pueden
estar la presentacion oficial de una solicitud, el examen del cumplimiento de foanhedida
busqueda del estado anterior de la técnica y la determinacion de conflictos de derechos, un
examen sustantivo del disefio, la publicacion de la solicitud, y la posibilidad de que terceros
interpongan recursos contra el regidtroEl costo que enafia la adquisicion de protecciéon

con arreglo a un procedimiento completo de ese tipo puede ser relativamente elevado y (a
falta de subsidios de tasas) puede ser un desincentivo para el registro de disefios industriales,
desincentivo que puede acentuarsetdd mas si, como sucede a veces, sélo se admite un
disefio por solicitud.

65. Con miras a que el registro de disefios industriales sea mas facil y barato, en un gran
namero de leyes se contemplan procedimientos menos laboriosos y mas econ@mnicos.
algunos casos se trata de versiones simplificadas de procedimientos anteriores de solicitud de
patentes. Por ejemplo, puede omitirse la obligacién de un examen sustantivo de la &%licitud
descartar busquedas en el estado anterior de la tdtrmiexduir los procedimientos de

oposicién antes del regisffo En otros casos, el sistema deriva de un enfoque basado en el
derecho de autor para el reconocimiento de los disefios industriales y funciona sobre la base
de un mero depésito y publicacion del dis&fi

39 Entre los textos legislativos que contemplan sistemas de registro de disefios que entrafian un

examen sustantivo (con o sin busqueda del estado anterior de la técnica) figuran la Bi&&sion
de la Comunidad Andina y las leyes de Australia, Austria, Canada, Estados Unidos de América
(respecto de las “patentes sobre disefios”), México, los Paisegbi(Binamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia), Sudafrica y Reino Unido (respecto de los “disefios registrados”).

Véase el Reglamento Europeo sobre los dibujos y modelos comunitarios y las leyes de la
Argentina, el Brasil e Italia.

Por ejemplo, Decisi®486 de la Comunidad Andina.

Véase el Reglamento Europeo sobre los dibujos y modelos comunitarios y las leyes del Brasil e
ltalia.

Por ejemplo, el Acuerdo de la OAPI y las leyes de los paises del Benelux, Francia, Alemania y
Suiza.

40
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Adquisicion de derechos por otros medios

66. En determinadas leyes se contempla la posibilidad de adquirir derechos exclusivos

sobre los disefos industriales sobre la base de la creacion original del disefio o de la primera
fijacién o incorpacion del disefio en un producto o en un docunféntBsos sistemas se

limitan a adoptar el principio basico de la legislacion de derecho de autor, es decir, que los
derechos exclusivos se generan a partir de la creacion de una obra literaria o airtistica s
necesidad de atenerse a formalidades o procedimientos. Es evidente que esos sistemas tienen
la ventaja de ofrecer simplicidad y economia pues no entrafian costos iniciales para la
obtencion de derechos exclusivos. Ahora bien, podria decirse que gsnsaspresentan

también una desventaja, a saber, la necesidad de probar la paternidad y legitimidad en caso de
procedimientos contenciosos. El registro de un disefio o incluso el mero depdsito del mismo
contribuiria a establecer una presuncién salvo preebeontrario de paternidad en favor del

titular de derechos.

67. Existe también la posibilidad de acogerse a la legislacién sobre competencia desleal,
gue contempla cierto grado de exclusividad libre de formalidades para la explotacion del
disefo de un producto. Sin perjuicio del principio de que toda creacién no amparada en el
derecho de autor, en derechos sobre disefios 0 en una patente forma parte del dominio publico
por lo que puede ser libremente copiada por terceros, en determinadosuedes glegarse
principios de competencia desleal para impedir actos de copia. En particular, las autoridades
competentes tienen la facultad de dictar una orden de cese en lo que respecta a la imitacion
servil o sistematica de productos de la competeneeasg considere contraria a los usos
comerciales honestos. No es facil diferenciar la copia efectuada en condiciones de
competencia leal de la imitacion indebida, es decir, la imitacion servil o parasita. Ahora bien,
las leyes sobre competencia desfeglos tribunales pueden permitir que la configuracion de

un producto no registrado sea protegida contra la copia no autorizada.

LA PROTECCION INTERMCIONAL DE LOS DISENOS INDUSTRIALES

Sistemas regionales

68. Existen varios sistemas regionatésregistro o depdsito de disefios industriales cuya
finalidad es facilitar la proteccion de los disefios sobre la base de procedimientos simples 'y
centralizados y de procedimientos sustantivos armonizados. En los parrafos que figuran a
continuacion se expn varios ejemplos de sistemas regionales de ese tipo.

4 Por ejemplo, EReglamento Europeo sobre los dibujos y modelos comunitarios (en relacién con

dibujos y modelos no registrados) y la ley del Reino Unido (respecto de los derechos sobre
disefios en virtud de la legislacion de derecho de autor).

Véanse, por ejemplo, ldsyes sobre competencia desleal de Colombia (Artitd)o Espafia
(Articulo 11), el Pert (Articuld.3) y Suiza (Articuldb.c)).
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Organizacién Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIFO)

69. En el Protocolo de Haratéfirmado por los miembros de la ARIPO se contempla un
sistema de concesion de patentes sawenciones y de registro de disefios industriales. El
Protocolo autoriza a la Oficina de la ARIPO en Harare (Zimbabwe) a registrar disefios
industriales. El sistema funciona sobre la base de una notificacion de la solicitud por la
Oficina de la ARIPO dos Estados Contratantes designados en la solicitud. Esos Estados
pueden, en un plazo de seis meses contados a partir de la notificacion, informar a la Oficina
de su intencién de no reconocer la proteccion del disefio en caso de registro. En el Protocolo
se estipula lo que pueden constituir motivos para la denegacion de proteccion. Tras ese plazo
de seis meses, la Oficina de la ARIPO procede al registro del disefio, que surtira efecto en los
paises que no hayan comunicado su intencion de denegar la pyoteEa el Protocolo no se
establece una definicion de los disefios industriales ni figuran disposiciones sustantivas sobre
el alcance de los derechos sobre los disefios industriales. Esas cuestiones, asi como los
procedimientos relativos a la invalidacidel registro, son prerrogativa de las leyes y las
autoridades competentes de los Estados Contratantes.

Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OABI)

70. El Acuerdo de la OAPF establece una organizacién con el mandatarder alia,

registrar los disefios industriales directamente presentados o presentados por conducto de la
autoridad nacional competente de un Estado miembro. El Acuerdo y su Reglamento
contienen disposiciones sustantivas y de procedimiento sobre la protecciordobe fass
industriales. La Organizacion, cuya sede esta en Yaundé (Cameran), examina las solicitudes
en cuanto a la forma, y registra y publica los disefos registrados. El registro de un disefio
industrial por la OAPI surte efecto en todos los Estados i@tarites a partir de la fecha de
depdsito. El registro puede ser valido hasieafios contados a partir de la fecha de depdsito.
Los registros de disefios que efectie la OAPI pueden ser objeto de invalidacién, que surtira
efecto en todos los Estados miembos de esa Organizacion, por decision de la autoridad
judicial competente de cualquiera de esos Estados.

% La Organizacion Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) esté integrada por los

siguientes paises: Botswana, Gaa) Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Sierra
Leona, Somalia, Sudan, Swazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe.

Protocolo sobre patentes y dibujos y modelos industriales en el marco de la Organizacion
Regional Africana de la Propiedaddstrial (ARIPO), adoptado &0 dediciembre del982 en
Harare (Zimbabwe) y enmendado por ultima ve2@tenoviembre del999. La ARIPO ha
publicado también un Reglamento de Aplicacién del Protocolo sobre Patentes y Dibujos y
Modelos Industriales, quentré en vigor eR5deabril de1984 y fue enmendado por ultima vez
el 27 denoviembre de.998.

El Acuerdo de la OAPI es vinculante para los siguientes paises: Benin, Burkina Faso, Camerun,
Chad, Céte d’lvoire, Gabon, Guinea, GuirRiasau, Mali, Mautania, Niger, Republica
Centroafricana, Republica Democrética del Congo, Senegal y Togo.

Acuerdo de Bangui d2 demarzo del977 sobre la Creacidn de una Organizacion Africana de
la Propiedad Intelectual (Bangui, Republica Centroafricana), versiGsadsaien Bangui,

el 24 defebrero del999.

a7
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El Benelux®

71. Los paises del Benelux han adoptado un convenio sobre disedios establece una
Unica oficina de disefios del Benelux plratres paises y que adopta una ley uniforme de
disefios que se aplica en esos paises. El sistema se basa en el depdésito, el registro y la
publicacion de los disefios industriales por la Oficina del Benelux, con la Unica condicion de
efectuar un examen derma. Todo disefio registrado tiene caracter unitario y surte efecto en
todo el territorio del Benelux. Los derechos pueden ser vigentes Hasi@os contados a

partir de la fecha del depdésito y pueden ser objeto de invalidacién por las autoridades
judiciales competentes de cualquiera de los tres paises, y con efecto en todos ellos.

La Union Europea

72. LaUnion Europea ha adoptado un reglamento sobre los dibujos y modelos
comunitariod’ que contempla un sistema de proteccién de los disefiosgistrados y de

registro de los disefios aplicable al territorio global de la Unidén Europea. Los derechos sobre
los disefios industriales concedidos en virtud del Reglamento tienen caracter unitario y sélo
pueden ser objeto de invalidacion y asignacioraga Union en su totalidad. En el

Reglamento figuran disposiciones sustantivas y de procedimiento especificas y se exhorta a
los miembros a designar en sus territorios respectivos tribunales de primera y segunda
instancia que se ocupen de casos relati/tasinfraccion y la validez de los disefios
comunitarios. Las solicitudes de registro de disefios se presentan ante la Oficina de
Armonizacién del Mercado Interior (OAMI), con sede en Alicante (Espafia).

Proteccion internacional: el Arreglo de I:Eavai53

73. Con objeto de facilitar la proteccién de los disefios industriales en el plano internacional
se cred en su dia un sistema de registro internacional que se aplica en un gran niumero de
paises, a saber, el Arreglo de Haya relativo al depositaternacional de dibujos y modelos
industriales, adoptado €995. Ese instrumento entrd en vigork28 y ha sido revisado en
varias ocasiones, en particular, en Londres (Actad8), en LaHaya (Acta del960) y en
Ginebra (Acta dd.999). De la admirstracion del sistema se encarga la Oficina Internacional
de la OMPI, que mantiene el Registro Internacional y publidudletin des dessins et

modeles internationaux / International Designs Bulletin

74. Los depositos o registros internaciorsatke disefios industriales pueden regirse por las
disposiciones del Acta dE934, por las del Acta d&960 o por las de ambas. En la

actualidad, la gran mayoria de los depésitos internacionales se rige exclusiva o parcialmente
por el Acta del960; por ejenplo, de losA4.334 depdsitos internacionales efectuados en el
afno2000, sola210 se regian exclusivamente por el Actal®84. Salvo indicacion en

contrario, en el presente documento se hace referencia a las disposiciones del1®&@.de

50
51

El Benelux esta integrado por Bélgica, Luxemburgo y los Paises Bajos.

Convenio sobre los Disefos del Benelux, BruselasiéXictubre del966.

52 Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre @& &fbre los dibujos y
modelos comunitarios; Diario Oficial L 003, 05/01/2002, pags. 1 a 24.

En la publicacion de la OMPI “El Arreglo de Ldaya relativo al depdésito internacional de
dibujos y modelos industriales: objetivos, caracteristicas prirespaéntajas” (N353 (S)) se
ofrecen més detalles sobre ese instrumento.
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75. Los Estados parte en el Arreglo constituyen una union particular, denominada Union de
LaHaya. La adhesion al Arreglo de ltdaya y la participacion en la Union de Haya no
conllevan obligacion financiera alguna para el Estado que se adhiera, dadd_iériae

financia mediante las tasas que pagan los depositantes y los titulares de depdsitos
internacionales.

Objetivos y uso del sistema internacional

76. El sistema de depdésito internacional de disefios industriales tiene dos finalidades
principales. En primer lugar, ofrece la posibilidad de obtener proteccion para dibujos y
modelos industriales en varios Estados y mediante un Unico depdsito efectuado en la Oficina
Internacional de la OMPI. En segundo lugar, al hacer un depdsito Unico, qaeefoto en

varios paises, se facilita en gran medida la gestion de la proteccion obtenida. Por ejempilo,
so6lo ha de renovarse un depaosito y los cambios relativos al disefio registrado pueden
inscribirse en el Registro Internacional mediante un Gnico giderramite.

77. Los depdsitos internacionales solo pueden ser efectuados por personas fisicas o
entidades juridicas que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en uno
de los Estados parte en el Arreglo deHaya, tengn un domicilio en uno de los mismos, 0
tengan la nacionalidad de uno de esos Estados.

78. Soblo puede obtenerse proteccion en aquellos Estados que sean parte en la misma Acta
en la que también sea parte el Estado con el que el depositantedsiggzols necesarios que

le faculten para efectuar un depdsito internacional. Por ejemplo, si el depositante tiene lazos
con un Estado vinculado exclusivamente por el Acta@@4, sélo podra obtener proteccion

en aquellos Estados vinculados por el Actal@884, independientemente de que dichos

Estados estén o no vinculados por el Actal@60. Si el solicitante tiene lazos con un Estado
vinculado solamente por el Acta d860, podra obtener proteccién, mediante designacion, en
aguellos Estados que esténculados por el Acta d&960, independientemente de que estos
estén o no vinculados por el Acta @1834. Si el solicitante tiene lazos con un Estado

vinculado por ambas actas, podra obtener proteccién en todos los Estados miembros de la
Unién de LaHaya.

79. También puede obtenerse proteccién en el Estado de origen del soltipatmedio
de un depdsito internacional, a menos que la legislacién nacional de ese Estado no lo
autorice”.

> Por “Estado de origen” se entiende el Estado Contratante en el que el depositante tenga un

establecimiento industrial o comercial efectivo o real o, si el depositante tuviesa tale
establecimientos en varios Estados Contratantes, el Estado que haya designado en su solicitud;
en caso de no tener un establecimiento de esa indole en un Estado Contratante, el Estado
Contratante donde tenga su domicilio; en caso de no tener su doraitiin Estado

Contratante, el Estado Contratante del que sea nacional.

De conformidad con la informacién de que dispone la Oficina Internacional, Hungria es el tnico
pais que no permite gue sea designado en un depdsito internacional respectosie elal

Estado de origen.
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Depasito internacional

80. Los depdsitos inteacionales no requieren un depdsito nacional previo. Por lo tanto, un
dibujo o modelo industrial puede protegerse por primera vez a nivel internacional por el
Arreglo de La Haya.

81. Porlo general, el depdsito internacional es efectuado direatanea la Oficina

Internacional de la OMPI por el depositante o su representante en un formulario suministrado
por la Oficina Internacional. El depdsito puede efectuarse también por mediacién de la
oficina nacional de un Estado Contratante a condiciogueela legislacion de ese Estado lo
permita®. No obstante, un Estado puede exigir, en caso de que haya sido designado Estado
de origen, que el depdsito se efectle a través de su oficina nacional.

82. En la solicitud de depadsito internacional e@digurar la designacion del o de los
articulos en los que se tiene previsto incorporar el disefio asi como una reproduccién
(fotografia o representacion grafica) de cada disefio o articulo depositado. El depdsito
internacional puede incluir hastf0 diseids. Todos los disefios que figuren en el depdsito
deben tener por finalidad su incorporacion en articulos incluidos en la misma clase de la
Clasificacion Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (Clasificacion de
Locarno).

83. Losidiomas de trabajo del Arreglo de ltsaya (Acta del960) son el francés y el inglés.
Por consiguiente, los depdsitos internacionales pueden presentarse en uno de los dos idiomas.

84. El depésito internacional esta sujeto al pago, en francos sulezasa serie de tasas.
Las tasas que han de pagarse por un depdésito regido exclusiva o parcialmente por el Acta
de 1960 comprenden:

- una tasa de depadsito internacional (que comprende una tasa basica por un disefio y otra
tasa por cada disefio adiciomatiuido en el mismo depdsito) que cubre los costos en
los que incurre la Oficina Internacional en la administracion del Registro de Disefos;

- una tasa de publicacion (que serd mas elevada si las reproducciones del dibujo o modelo
son en color);

—  tasagor cada Estado contratante designado (tasas estatales).

85. En el Arreglo se estipula el pago de dos tasas estatales, la tasa estatal ordinaria y una
tasa estatal adicional pagadera a los Estados Contratantes designados que realicen un examen
de la novedadl. Las tasas estatales se distribuyen cada afio entre los Estados Contratantes.

En lo que se refiere al afRD00, la Oficina Internacional recaudé y distribuyo gyilones de

francos suizos.

%6 De conformidad con la informacién de que dispone la Oficina Internacional, los siguientes

paises permiten que se haga un depdsito internacional por mediacion de sus oficinas nacionales:
Benin, Bulgaria, Grecia, Hungria, ItaliBiechtenstein, Mongolia y Suiza.

En la actualidad, la tasa estatal de examen de novedad es pagadera cuando se designa a
Bulgaria, Hungria, la Republica de Moldova y Rumania.
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86. La Oficina Internacional compruebaegjla solicitud de deposito internacional se ajusta

a lo dispuesto en el Arreglo y el Reglamento de Ejecucidn, incluidas las disposiciones

relativas a las fotografias o representaciones gréficas, asi como que se hayan pagado las tasas
necesarias. Se infoaral depositante de cualquier defecto, que debera corregirse en un plazo
de tres meses; de no ser asi, se rechazara el depdsito internacional. Se trata exclusivamente
de un examen de forma; la Oficina Internacional de la OMPI no se pronuncia en modo

alguno sobre la novedad de los disefios por lo que no esta facultada a rechazar un depdsito por
€se ni por otros motivos sustantivos.

87. Si el depdsito internacional se ajusta a las condiciones estipuladas, se inscribira en el
Registro Internacional se publicara en éhternational Designs BulletinEsa publicacion,

gue se realiza exclusivamente en-®ODM, incluye la reproduccién de las fotografias o
representaciones graficas depositadas. Las oficinas nacionales de cada Estado contratante
recibenun ejemplar del boletin.

88. El solicitante puede pedir que se aplace la publicacion durante un periodo no superior
al2 meses contados a partir de la fecha del depdsito internacional o a partir de la fecha de
prioridad (cuando se reivindiqueipridad).

Posibilidad de denegacion

89. En el Acta del960 se estipula que la Oficina de un Estado contratante cuya legislacion
nacional prevea un examen administrativo de oficio o la posibilidad de oposicion por terceros,
podré notificar a la @cina Internacional que deniega la proteccién de un disefio industrial
basandose en que éste no se ajusta a los requisitos que impone la legislacion nacional. Ahora
bien, no puede denegarse la proteccién aduciendo el incumplimiento de los requisitos
formdes, pues todo Estado parte debe partir de la base de que ya se ha dado cumplimiento a
esos requisitos en el marco del procedimiento internacional.

90. Toda denegacién de la proteccién debe notificarse a la Oficina Internacional en un plazo
de sés meses contados a partir de la fecha en que la oficina nacional reciba el boletin en el
gue se haya publicado el depdésito internacional. Para recurrir contra la decisién de
denegacion, el depositante puede servirse de los mismos medios que tendlisesicel

hubiera sido depositado directamente en la oficina nacional que haya dictado la denegacion.
El recurso contra la denegacion debe interponerse ante las autoridades competentes del pais
de que se trate dentro del plazo estipulado y de conformidathsaondiciones establecidas

por la correspondiente legislacién nacional. Los procedimientos que se entablan a
continuacion tendran lugar exclusivamente en el plano nacional y ante las autoridades
nacionales competentes. En la practica, las denegacsmmeextremadamente infrecuentes.

La Oficina Internacional recibe apenbs denegaciones por afio.

Efecto del depésito internacional

91. Sien el plazo estipulado no se notifica denegacion alguna, el depdsito internacional
surtira efecto en edestado contratante a partir de la fecha de depdésito. Ahora bien, en los
Estados cuya legislacion nacional estipule el requisito de realizar un examen de la novedad, el
punto de partida de la proteccion puede, en funcién de la legislacion nacionalsseiqgra

la fecha de depasito.
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92. Todo disefio industrial objeto de depdsito internacional goza, en cada uno de los
Estados designados que no hayan denegado la proteccion, de la misma proteccion que
confiera la legislacion de ese Estado a Ieedibs industriales.

Plazo de proteccion

93. Los depositos internacionales regidos por el Acta @80 se efectiian por un periodo

inicial de cinco afios. Pueden renovarse por un periodo adicional de cinco afios, para todos o
para una parte de lasefos incluidos en el depdsito o para todos o solo para algunos de los
Estados en los que hayan surtido efecto (por consiguiente, el plazo minimo de proteccion es
de 10 afios). Por otro lado, si en la legislacion de un Estado contratante se prevéouteplaz
proteccion superior 40 afios con respecto a los disefios que hayan sido objeto de un depdésito
nacional, el depdsito internacional podra renovarse, por lo que se refiere a ese Estado, por
periodos adicionales de cinco afios hasta que expire la dutatabde proteccion que se

estipula para los depdsitos nacionales.

Ventajas del sistema

94. El depasito internacional de disefios industriales se instauro en respuesta a la necesidad
de contar con un sistema sencillo y econémico. Los naciodales Estado parte en el

Arreglo de LaHaya, y los residentes o las compafiias establecidas en éste pueden obtener
proteccion para sus disefios en una serie de Estados, incurriendo en un minimo de
formalidades y gastos. En particular, no estan obligaddsciuar depdsitos nacionales
independientes en cada uno de los Estados en los que desean obtener proteccion, evitando asi
las complicaciones que conlleva la aplicacion de distintos procedimientos en cada uno de esos
Estados. Ademas, no han de presentadiocumentos exigidos en distintos idiomas ni han de
estar pendientes de los plazos para la renovacién de multiples depésitos nacionales, que
varian de un Estado a otro. Tampoco se ven en la necesidad de pagar tasas en distintas
divisas. En virtud del Areglo de LaHaya puede obtenerse el mismo resultado mediante un
anico depdsito internacional efectuado en un solo idioma y mediante el pago de un conjunto
Unico de tasas, en una Unica divisa y en una Unica oficina (es decir, la Oficina Internacional).

Evducién del Arreglo de LaHaya: el Acta de Ginebra d&999

95. Losttitulares de disefos se benefician desde f@aios de las ventajas que ofrece el
Arreglo de LaHaya (Actas dd934 y1960). Ahora bien, contintia siendo bajo el nUmero de
paise parte en el Acuerdo y el alcance geografico sigue siendo limitado, en gran parte debido
a que determinados Estados, cuya legislacion establece la necesidad de un examen de los
disefos industriales en cuanto a la novedad, estiman que el Arreglo en susicitral no

ofrece suficiente flexibilidad.

96. Con miras a dotar de mayor flexibilidad al sistema de depdsito internacional se negocio
y adopt6 una nueva Acta del Arreglo de Haya en el marco de una Conferencia Diplomética
celebrada en Ginebed 6 dejulio de 1999 (Acta de Ginebra).

97. El Acta de Ginebra del Arreglo de Lldaya obedece a dos finalidades principales. Por
un lado, hacer que el sistema dellaya sea més atractivo para los nuevos miembros, en
particular, aquellos cuyaficina realiza un examen de la novedad de los disefios industriales.
Con ese fin, en el Acta d8inebra se ha introducido una serie de elementos como la
posibilidad de que los Estados Contratantes alarguen el plazo de denegbzigreses o
apliquen undasa de designacién mas elevada. Por otro lado, el objetivo es preservar la
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simplicidad fundamental del sistema deMaya y hacerlo mas atractivo para los usuarios
mediante la introduccion de nuevos aspectos, por ejemplo, la ampliacion del plazo ménimo d
proteccion dl5 afos.

98. Enla nueva Acta se contempla también el establecimiento de vinculos entre el sistema
de depdsito internacional y los sistemas regionales como el sistema de disefios de la
Comunidad Europea o el sistema de la Organ@aéifricana de la Propiedad Intelectual

(OAPI), ya que se prevé que ciertas organizaciones intergubernamentales pueden ser parte en
el Acta.

99. El Acta de Ginebra del Arreglo de Lldaya entrara en vigor tres meses después que seis
Estados hayadepositado sus instrumentos de ratificacién o de adhesion, a condicion de que
al menos tres de dichos Estados tengan un cierto volumen de actividad en el campo de los
dibujos y modelos industriales, como se estipula en el Tratado.

RESUMEN DE LOS PUNTG@ PRINCIPALES

1. Hace mas de un siglo que los disefios industriales se consideran un objeto especial de
proteccion dentro de la propiedad intelectual. Ese reconocimiento se aprecia en la legislacion
gue existe a ese respecto en los planos nacional, regionrnacional.

2. Losdisefios industriales se aplican al aspecto visualmente perceptible de los productos
utilitarios.

3. Losdisefios industriales tienen por finalidad hacer que los productos sean mas estéticos
y atractivos para el comprador potenaal perjudicar la funcionalidad y el rendimiento del
producto. La singularidad de los disefios industriales reside en que combinan caracteristicas
funcionales y no funcionales en la misma expresion.

4. Los disefios industriales guardan estrecha relaciGiasoobras de arte y pueden ser
asimilados a obras de artes aplicadas. Los disefios industriales pueden considerarse una forma
de expresion artistica.

5. Aungue los disefos industriales suelen estar incorporados en productos industriales y de
consumo, tebién pueden incorporarse en obras de artesanias. Las artesanias y otras formas
de artes tradicionales expresadas en productos tangibles son objeto de proteccién automatica
por derecho de autor en calidad de obras de arte o de artes aplicadas y tared&mgnrar

de proteccion a titulo de disefios industriales.

6. Enlamayor parte de los paises, los disefios industriales son objeto de reglamentacion en
el marco de una legislaci®ui generis habida cuenta de su caracter especial, que los

diferencia de tvos objetos de la propiedad intelectual. Ahora bien, la doble naturaleza de los
disefios industriales, como expresiones que contienen caracteristicas funcionales a la vez que
estéticas, y su asimilacion esporadica a las obras de arte plantea la cuestherchinar

hasta qué punto puede superponerse el derecho de autor con la proteccion de los disefios
industriales.

7. Enlo que respecta a los vinculos entre el derecho de autor y los deseghjeseris
sobre los disefios cabe considerar tres enfoqussher: la proteccion acumulativa, la
separacién de sistemas, y la superposicion parci@e Bonformidad con la proteccién
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acumulativa (basada en la teoria de la “unidad del arte”), se aplican total y automaticamente
los dos sistemas, a saber, el ddr@de autor, y el sistema especial de derechos sobre los
disefios industriales. ipe conformidad con el sistema de separacion (basado en la teoria de
“disociacién”), se separan claramente los sistemas de proteccion, es decir, los disefios
industriales solo pueden protegerse con arreglo a una legislacion especial dado que la
expresion artistica, de haberla, no puede separarse del articulo en el que esté incorporada.
iii) En virtud de la superposicion parcial se permitiria que los disefios industriataa fue
protegidos por derecho de autor siempre y cuando reunieran los requisitos para ser
considerados obras de arte, aunque puede ser dificil cumplir el nivel artistico exigido.

8.  Lasuperposicion no es posible en relacion con el sistema de patentesteilesde
patentes se antepone a cualquier otra forma de propiedad intelectual a la hora de proteger
soluciones técnicas y dispositivos funcionales (invenciones). Por norma general, las
caracteristicas funcionales y técnicas de la configuracién de ungimdo pueden ampararse

en la proteccion a titulo de disefios industriales y solo pueden protegerse contra los actos de
copia si son objeto de una patente valida de invencion.

9. De conformidad con las definiciones actuales, constituyen marcas valiaesltsd

signos capaces de distinguir los bienes o servicios en el mercado. Con arreglo a esa amplia
definicion, la forma o configuracion de un producto, o su envase o recipiente, pueden
considerarse marcas tridimensionales.

10. Laforma o configuracion den producto, y su envase o recipiente, pueden ser objeto de
proteccion como marcas tridimensionales si tienen un caracter suficientemente distintivo y se
ajustan a las demas condiciones para su proteccion. Aunque son raros los casos, no se puede
excluirla posibilidad de que la forma o configuracién de un producto, que gocen de

proteccion a titulo de disefios industriales, tengan un caracter suficientemente distintivo y se
beneficien, por consiguiente, de proteccion como marca.

11. Envirtud de la mayor @rte de las legislacionessgenerissobre los disefios, para

obtener derechos exclusivos sobre disefios industriales es necesario proceder a un registro o
depdsito. En algunas de esas leyes se ha adoptado un enfoque analogo al sistema de patentes,
y se esipula un procedimiento de registro mas largo y laborioso. En otras legislaciones se ha
adoptado un enfoque basado en el derecho de autor y se estipula un procedimiento
relativamente sencillo para el depdsito o registro.

12. Envarias legislaciones sohdesefios se ha optado o se acaba de optar por sistemas de
proteccion de los disefios industriales exentos de tramites. Esos sistemas se limitan a adoptar
el principio de la proteccién por derecho de autor sobre la base de la creacion o fijacion.

13. El Arreglo de LaHaya ofrece a los disefiadores y otros titulares de disefios un sistema
sencillo y econémico de proteccion de los disefios en un gran nimero de paises. El Acta

de 1999 del Arreglo de L&laya ha ofrecido a los Estados miembros flexibilidad adaiion

para aplicar determinadas condiciones estipuladas en sus respectivas leyes nacionales sobre
disefos.

[Siguen los Apéndices]
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APENDICE |
EJEMPLOS DE DISENOSNDUSTRIALES TOMADOSDEL

“INTERNATIONAL DESIGNS BULLETIN"/
“BULLETIN DES DESSINS ET MODELES INTERNATIONAUX”

[Sigue el Apéndice 1]
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APENDICE II
EJEMPLOS DE MARCAS RIDIMENSIONALES TOMADOS DE LA

“WIPO GAZETTE OF INTERNATIONAL MARKS”/
“‘GAZETTE OMPI DES MARQUES INTERNATIONALES”

[Fin del Apéndice Il y del documento]
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