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MANUAL SOBRE

DISENOS INDUSTRIALES

n CONTENIDO Y PROPOSITO DEL MANUAL

El presente manual tiene como finalidad facilitar al usuario la
presentacion de solicitudes de Registro de Disefios Industriales y
ayudarle a entender los aspectos relacionados con el
reconocimiento y la proteccion de los Disefios Industriales en el
marco legal de la Propiedad Industrial, asf como su relacion con
otros derechos de Propiedad Intelectual.

El documento incluye aspectos relacionados con el marco legal para la proteccion de los Disefios
Industriales, la preparacion de las solicitudes y el tramite de un Registro de Diseo Industrial en Colombia y
sobre la proteccion de esta figura en otros paises que podrian ser de interés para los colombianos. El
Manual estd basado en la Decision 486 de la Comunidad Andina y tiene en cuenta:

()] Los fratados internacionales vigentes en Colombia.

(> La Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio

0 Las resoluciones y conceptos que la Superintendencia de Industria y Comercio ha emitido en
relacion con los Disenos Industriales.

E3 GLosari0

ABANDONO. La solicitud de Disefio Industrial se considerara abandonada si el solicitante no responde a
cualquier requerimiento realizado por la oficina competente, en donde se presentan objeciones a la solicitud
0 al registro, dentro del trmino senalado.

ACOTACION. Indicacion de la medida o dimension de una parte, elemento o caracteristica de un objeto, la
cual se incluye en algunos dibujos técnicos, pero no debe ser utilizada en las figuras presentadas en una
solicitud para obtener el registro de un Disefio Industrial,

ACHURADO. Son lineas paralelas y con un angulo de inclinacion adecuado, usadas para sombrear l0s

dibujos a fin de darle profundidad y mayor claridad al objeto representado. El grosor, la forma de las lineas
y la distancia existente entre ellas dependera del material del objeto que se desea representar.



APODERADO. Mandatario o representante designado por el solicitante para tramitar una solicitud ante la
oficina competente.

CAUSAHABIENTE. Persona que adquiere o que tiene derecho a adquirir de otra, en este caso del
disefiador, un derecho o propiedad, como resultado de un acto celebrado entre vivos o por muerte del autor
0 causante.

CESION. Es un contrato de transferencia de los derechos sobre el disefio, del propietario a un tercero, para
que éste Ultimo ejerza el derecho a nombre propio.

CERTIFICADO DE REGISTRO. Es el documento que acredita que el disefio ha sido registrado bajo un
numero de certificado, de conformidad con la ley vigente relacionada con el Disefo Industrial,

CONSUMIDOR INFORMADO. Persona que sin ser un experto técnico, tiene cierto grado de conocimiento
sobre un producto v los elementos que normalmente contiene dicho producto y, que por su interés
profesional 0 personal en el sector al que pertenece el objeto que comprende el Diserio Industrial, presta un
grado de atencion elevado al adquirirlo.  Esta persona difiere del concepto de consumidor promedio
asociado a las marcas. En Espana se le denomina- “usuario informado”

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Es un Tratado
Internacional firmado por 174 Estados, entre ellos Colombia. El Convenio de Paris ha sido hasta el presente,
el instrumento internacional mas importante en materia de Propiedad Industrial. Colombia o aprobd por
medio de la Ley 178 de 1994 y entr6 en vigor el 3 de septiembre de 1996.

DECISION 486 DEL 2000. Régimen Comun sobre Propiedad Industrial de la Comisién de la Comunidad
Andina, ésta es la norma supranacional que rige todos los temas de propiedad industrial en los paises de la
Comunidad Andina, entre ellos, Colombia.

DERECHO EXCLUSIVO. Es el derecho que tiene el titular de un registro a explotar su disefio por un tiempo
limitado e impedir que terceras personas, sin su consentimiento 1o exploten,

DESISTIMIENTO. Renuncia del solicitante al derecho 0 a alguna accion procesal relativa al tramite del
registro de Disefio Industrial,

DIBUJOS. Dibujos v fotografias que describen el Diseno Industrial para el cual se reclama el registro. Estos
son requisito basico para presentar una solicitud de Registro de Disero Industrial. (Ver también
“‘Representacion Grafica”).

DIFERENCIAS SECUNDARIAS. Es toda modificacion minima de la conformacion de un disefio ya
existente, que puede crear confusion en un consumidor informado.



DISENADOR. Persona natural que ha creado un Disefio Industrial y, por ende, tiene el derecho a ser
mencionado como tal en la solicitud y en el registro.

DISENO BIDIMENSIONAL. Es el disefio que posee ancho (X) y alto (Y), como cualquier dibujo resultante
de la combinacion de lineas, colores, texturas v figuras incorporadas en una superficie plana.

DISENO INDUSTRIAL. Apariencia particular de un producto que resulta de cualquier reunién de lingas o
combinacion de colores o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional.

DISENO TRIDIMENSIONAL. Es un disefio que ocupa un lugar en el espacio, en sus tres dimensiones X,
Y, Z: ancho (X), alto (Y) y profundo (Z), caracteristicas apreciables en este tipo de objetos.

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES. Dependencia de la Superintendencia de Industria y Comercio
responsable del tramite y registro de los Disenos Industriales

DOCUMENTO DE PRIORIDAD. Copia de la primera solicitud de disefo presentada en ofro pais para €l
mismo disefio que se desea registrar. Este documento es exigido por la administracion cuando se reclama
el derecho o privilegio de prioridad.”

EXAMEN DE FONDO. Es el proceso a traves del cual la Oficina Nacional Competente decide si un registro
de Diserio es concedido. El objetivo principal es establecer si el Disefio Industrial es en efecto nuevo vy
verificar que la documentacion cumple con los requisitos de la legislacion nacional.?

EXAMEN DE FORMA. Es el proceso a través del cual la Oficina Nacional Competente establece si la
solicitud contiene los documentos v la informacion requerida para adelantar el tramite de Registro de Disefio
Industrial. En Colombia se evalta si la solicitud cumple con los requisitos de los articulos 117y 118 de la
Decision 486.

EXPEDIENTE. Es el conjunto de documentos que conforman una solicitud de Registro de Disefo Industrial.

FECHA DE PRESENTACION. Fecha en la cual una solicitud es oficialmente recibida por la Oficina Nacional
Competente.

TArticulo 9 de la Decision 486 de la Comunidad Andina
2 Articulo 115 de la Decision 486 de la Comunidad Andina



FECHA DE PUBLICACION. Fecha en la cual una solicitud de Registro de Disefio Industrial es publicada en
la Gaceta de Propiedad Industrial. A partir de esta fecha la solicitud se vuelve de dominio publico y cualquier
tercero puede consultarla.

GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Es el medio de informacion oficial de la SIC a través del cual se
dan a conocer las solicitudes presentadas en relacion con: patentes de invencion, modelos de utilidad,
disenos industriales, registros de esquemas de trazado de circuitos, marcas y demas signos distintivos y se
publican los datos sobre 1os titulos otorgados para los signos distintivos. Su publicacion es quincenal y en
ella se incluye el extracto, la figura mas representativa de la solicitud vy los titulos otorgados.

INFRACCION. Violacién de los derechos sobre los Disefios Industriales a través de un uso no autorizado de
un diserio registrado.

LICENCIA. Acuerdo legal mediante el cual se concede permiso a un tercero para utilizar un Disefio Industrial
para determinados fines y bajo ciertas condiciones. La licencia no constituye un cambio en la titularidad del
Disefio Industrial.

NOTIFICACION. Es un sistema por el cual la Oficina Nacional Competente comunica al solicitante sus
decisiones.

NOVEDAD. Requisito que debe cumplir un Disefo Industrial para que sea concedido. Un Diserio Industrial
no es nuevo s antes de la fecha de presentacion o de prioridad validamente invocada, se hubiere hecho
publico, en cualquier lugar o momento, mediante su descripcion, utilizacion, comercializacion o por
cualquier otro medio.

NUMERO DE EXPEDIENTE / O RADICACION. Es el nimero asignado a la solicitud de Disefio Industrial por
la Oficina Nacional Competente en el momento de su radicacion, una vez dicha solicitud ha cumplido con
los requisitos minimos de presentacion,

OFICINA NACIONAL COMPETENTE. Administracion designada por un estado o region para adelantar el
tramite de la solicitud y otorgar el registro de un Disefio Industrial. En Colombia dicha oficina es la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

OPOSICION. Es una peticién fundamentada, presentada por un tercero ante la Oficina Nacional
Competente, a fin de hacerse parte dentro del framite administrativo y evitar que se conceda un Registro de
Disefo Industrial.

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) es el organismo dentro del
sistema de organizaciones de las Naciones Unidas dedicado al uso de la propiedad intelectual (patentes,
disefios industriales -dibujos y modelos- , derecho de autor, marcas, etc.) como medio de estimular la
innovacion y la creatividad. Tiene su sede en Ginebra, Suiza.



PETITORIO. Es un formulario que contiene los datos generales de identificacion del solicitante, del
diseriador y del apoderado si fuere el caso. El formulario admitido por la SIC para la presentacion de
solicitudes  de Disefios Industriales es el PI02-FO2 'y se encuentra en el sitio  web:
hitp://www.Sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Formatos/PI02-FO2. pdf

PODER. Documento mediante el cual el solicitante autoriza a un apoderado para actuar en su nombre y
llevar a cabo el tramite correspondiente a una solicitud.

PRIORIDAD. Es un derecho que permite que una vez se haya presentado una solicitud de Disefio Industrial
en un pais miembro del Convenio de Paris o de la Organizacion Mundial del Comercio, pueda presentarse
esa misma solicitud en otros paises y, cuando se realice la busqueda de anterioridades, solo se incluya en
ella los documentos que tienen una fecha de publicacion anterior a la fecha de presentacion de la primera
solicitud. Esto, siempre y cuando la presentacion de las solicitudes posteriores, se efectie dentro de 10s 6
meses siguientes a la primera solicitud, es decir, que al presentar una solicitud con prioridad en Colombia,
a ésta se le tendrd en cuenta como fecha de presentacion la inicialmente dada en la solicitud original
proveniente de un pais miembro del convenio, siempre que la documentacion que asi lo acredite se
presente dentro de los 6 meses posteriores .

PROPIEDAD INTELECTUAL. Es un tipo especial de propiedad que recae sobre las creaciones del intelecto
humano. Los derechos de propiedad intelectual son susceptibles de ser vendidos, arrendados vy transferidos
por su titular.

PROPIEDAD INDUSTRIAL. Es la rama de la propiedad intelectual que recae sobre 1os bienes intangibles
que se relacionan con la industria y el comercio,

PROPIETARIO. El propietario de un Diseno Industrial es el titular del disefio. Este puede ser el disefiador que
lo cred, alguien que pago para que el diseriador lo creara o la persona que compro los derechos sobre el
disefo.

PRORROGA. Es un plazo adicional de tiempo que contempla la legislacion para responder a un
requerimiento efectuado por la Oficina Nacional Competente, presentar una oposicion o radicar el memorial
de respuesta contra 1os argumentos expuestos en una oposicion. En Colombia y para las solicitudes de
Diserios Industriales esta prorroga puede ser requerida solo una vez, debe ser solicitada en forma expresa
antes del vencimiento del trmino que se desea prorrogar, da origen al pago de una tasa y concede 30 dias
adicionales para presentar el memorial correspondiente.

PUBLICACION. Es el acto de dar a conocer y hacer publica una solicitud de Disefio Industrial, a fin de que

terceros se enteren de la existencia de una solicitud en tramite y, si es de su interés, puedan oponerse a la
concesion del registro.



RECURSO. Documento mediante el cual se impugna una resolucion de la SIC por quien se considere
perjudicado y donde se exponen los motivos de inconformidad con la decision adoptada. Como
consecuencia del recurso, se revoca o se confirma la decision.

REGISTRO DE DISENO INDUSTRIAL. Es la proteccion que se otorga para la forma o aspecto estético de
un producto. El registro de un Diserio Industrial permite al solicitante impedir que terceros imiten o hagan
uso no autorizado del Disefio Industrial registrado.

REPRESENTACION GRAFICA. Son los dibujos o gréficas necesarias para mostrar adecuadamente las
caracteristicas del diserio. En el caso de un disefo tridimensional la representacion grdfica debe incluir una
perspectiva y las vistas ortogonales, es decir, las vistas frontal, posterior, parte superior, parte inferior, lateral
derecha e izquierda del producto a registrar. Si el disefio es bidimensional se exigira el dibujo en superficie
plana.

REQUERIMIENTO. Es una comunicacion que hace la Oficina Nacional Competente, mediante notificacion,
para que el solicitante aporte al contenido de la solicitud los requisitos faltantes. Esta notificacion se ha de
responder dentro del t€rmino establecido por la ley.

REQUISITOS MINIMOS. Son los documentos y la informacién que una solicitud debe incluir para que la
Oficina Nacional Competente asigne al usuario un nimero y una fecha de presentacion.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO. Entidad adscrita al Ministerio de Comercio Industria
y Turismo que actia como Oficina Nacional Competente y, por ende, administra el Sistema de Propiedad
Industrial en Colombia.

SOLICITUD. Conjunto de documentos que se presentan ante la Oficina Nacional Competente a fin de
obtener proteccion para un Disefo Industrial. La solicitud de un Disefio Industrial consta de tres elementos
basicos: el petitorio o formulario de solicitud, al menos un dibujo o fotografia del diserio y el recibo de pago
de la tasa de presentacion establecida.

TASAS ADMINISTRATIVAS. Son los montos que se pagan a la Oficina Nacional Competente durante el
tramite y registro de la solicitud. Las tasas para los tramites de Propiedad Industrial son establecidas
mediante resolucion cada afio y se encuentran en el ftem relativo a los costos en la pagina web
hitp://www.Sic.gov.co/es/web/guest/disenos-industriales

TASA DE PRESENTACION. Es la tasa que el solicitante debe cancelar y presentar en el momento de
radicar la solicitud.

TITULAR DEL REGISTRO. Persona natural o juridica a la que pertenece el derecho exclusivo sobre el
Disefo Industrial.



TITULO DEL DISENO. Es el nombre que el disefiador o propietario le da a su creacion, que lo identifica en
pocas palabras y facilita la conceptualizacion del objeto y su clasificacion. El titulo debe ser muy genérico,
evitando el uso de descripciones, referencias comerciales o industriales, denominaciones de tipo marcario
0 extranjerismos.

VIGENCIA. Limite de tiempo o plazo de vigencia del derecho de Propiedad Industrial. En Colombia para el
caso de los Disefios Industriales es de 10 anos, no renovables, contados desde la fecha de presentacion
de la solicitud,



H INFORMACION GENERAL

3 1 (;Q_ué 85 Un .
m 8 Diseno Industrial?

Es la apariencia particular de un producto que resulta de cualquier reunion de lineas o combinacion de
colores o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional.

El registro de Disefo Industrial es el mecanismo de Propiedad Industrial mediante el cual se protege la forma
externa bidimensional o tridimensional de un producto. Esta proteccion es reconocida en todas las
legislaciones, aunque su tratamiento especifico puede variar considerablemente de un pais a otro. Esta
variacion obedece principaimente al hecho de que el Disefio Industrial combina elementos estéticos y
elementos funcionales o utilitarios, por lo tanto, la forma de proteccion varfa de acuerdo con la importancia
que se le dé a cada uno de estos aspectos.

Veremos a continuacion diferentes legislaciones donde se define el concepto de Disefio Industrial:

Australia

Se entiende por disefo las caracteristicas de la
forma, configuracion, estructura u
ornamentacion aplicables a un articulo y que, en
el ariculo acabado, puedan apreciarse
visualmente, con exclusion del método 0
principio de construccion®,

Canada

Por Disefio Industrial se entiende las
caracteristicas de la forma, configuracion,
estructura u ornamento y toda combinacion de
esas caracteristicas que, en el articulo acabado,
puedan apreciarse exclusivamente por medios
visuales®.

3Ley de Diserios (1906), Articulo 4.1).

Brasil

Se entiende por Diserio Industrial la forma
omamental de un objeto 0 la combinacion
omamental 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
industrial”,

Costa Rica

Se entiende por dibujo industrial toda reunion de
lineas o de colores, por modelo industrial toda
forma plastica, asociada 0 no a lineas o colores,
siempre que esa reunion 0 esa forma de una
apariencia especial a un producto industrial o de
artesania y pueda servir de tipo para su
fabricacion®,

* Ley de Propiedad Industrial N° 9279 de 14 de mayo de 1996, Articulo 95

5Ley de Disefios Industriales (CAPITULO 1-9) de 1985.

5ey de Patentes de Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utiidad, N° 6867 (enmendada por laLey  N° 7979 de 1999),

Articulo 25.



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
apreciables’.

Estados Unidos
de Ameérica

Se entiende por diseno las caracteristicas visuales
incorporadas o aplicadas a un articulo. El diserio
se concretiza en el aspecto exterior y puede estar
relacionado con la configuracion o la forma de un
articulo, con la ornamentacion exterior aplicada a
un articulo o con la combinacion de la
configuracion y la ornamentacion exterior®

Unidén Europea'

En la Directiva Europea sobre la proteccion
juridica de los dibujos y modelos™ se entiende
por “dibujos y/0 modelos'™ la apariencia de la
totalidad o de una parte de un producto, que se
derive de las caracteristicas, en particular, de las
lineas, contornos, colores, forma, textura y/o
materiales del producto en s, y/o de su
ormamentacion (Articulo 1.a)). En el Reglamento
(CE) N° 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y
modelos comunitarios figura una definicion
idéntica (Articulo 3.a)).

Se entiende por “diserio” toda caracteristica de la
forma, la configuracion, la estructura u ornamento
aplicado a un articulo mediante cualquier proceso
industrial, caracteristica que, en el articulo
acabado, sea perceptible y apreciable por medios
visuales?,

Organizacion Africana de
la Propiedad Intelectual
(OAPI)"

En el Acuerdo de la OAPI se estipula que se
considerara como dibujo toda combinacion de
lineas o de colores, y como modelo, toda forma
plastica asociada o no a lineas o a colores, a
condicion de que esta combinacion o forma dé
una apariencia especial a un producto industrial o
artesanal 'y pueda servir de modelo para la
fabricacion de un producto industrial o artesanal'.

Comunidad Andina™

En la Decision 486 de la Comunidad Andina se
estipula que se considerara como Disefio Industrial
la apariencia particular de un producto que resulte
de cualquier reunion de lineas o combinacion de
colores, 0 de cualquier forma externa
bidimensional o tridimensional, linea, contorno,
configuracion, textura 0 material, sin que cambie
el destino o finalidad de dicho producto.

7 Ley de Diserios N° 125, de 13 de abril de 1959 (enmendada por la Ley N° 220
8 Ley de Disefios Registrados de 1949 (enmendada por la Ley de Derecho de Autor, Disefios y Patentes de 1988; Articulo 1.1).
9 Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 8° edicidn, agosto de 2001; Capitulo 1500 —Patentes sobre disefios, pdrrafo 1502.

10 Estados parte en el Acuerdo de la OAPI: Benin, Burkina Faso, Camertn, Chad, Cote d'lvoire, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger,
Repuiblica Centroafricana, Reptblica Democrdtica del Congo, Senegaly Togo.

"1 Los disefios industriales se contemplan en el Anexo IV del Acuerdo de Revision del Acuerdo de Bangui, de 2 de marzo de 1977, por el que se establece
una Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (Bangui, Repuiblica Centroafricana), 24 de febrero de 1999.

'2"L.a Union Europea estd integrada por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Espana, Finlandia, Francia, Grecia, Ianda, Italia, Luxemburgo, Paises Bajos,
Portugal, Reino Unido y Suecia.

'S Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la proteccion juridica de los dibujos y modelos; Diario Oficial L
289, 28/10/1998.

4 Reglamento (CE) N° 6/2002 de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios; Diario Oficial L 003, 05/01/2002.

15 | .a Comunidad Andina estd integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Per.

16 Articulo 113 de la Decision 486, Régimen Comuin sobre la Propiedad Industrial de 14 de septiembre de 2000; Gaceta Oficial, 19 de septiembre de 2000.



Caracteristicas del

3. Diseno Industrial

Dentro de las diferentes definiciones de Diseno
Industrial que se acaban de mencionar se aprecia
una serie de elementos comunes que caracterizan a
los Diserios Industriales como objeto de proteccion.

Aspecto o apariencia especial: El diserio tiene como
finalidad darle una apariencia especial al producto o
articulo donde esta incorporado, para hacerlo mas
agradable a la vista y, por lo tanto, mas afractivo al
consumidor 0 usuario potencial, aumentando asf su
demanda y su valor comercial. No importa que
dicha apariencia sea temporal 0 desaparezca una
vez se use el producto que lo incorpora. Por
glemplo, la forma de una caja que puede cambiar
una vez se use 0 la de un jabon cuya forma
especial desaparece con el agua.

Visible: El Disefio Industrial debe ser perceptible a la
vista, debe estar incorporado en una parte visible
del articulo o producto. Este es un requisito
indispensable a la hora de solicitar su proteccion. El
diseno debe quedar visible durante el uso normal
del producto por su usuario. Por giemplo, la parte
externa y la interna de una malela pueden
considerarse como Disefio Industrial, pues ambas

son visibles durante su uso normal.

Sin embargo, si se trata de un motor solo es posible
proteger su aspecto externo'’, si éste le oforga una
apariencia especial, como se muestra en la figura 1,
pues su parte interna no constituye un Diserio
Industrial toda vez que no es perceplible a la vista en
Su Uso normal,

Ademds, es necesario tener claro que el "uso
normal” del producto no cubre los mantenimientos,
conservacion o reparacion.

De esta manera, las partes de un motor no pueden
considerarse Disefio Industrial,

"Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 08 - 027939 a nombre de

BLACK & DECKER INC.



También se debe tener en cuenta que en
productos mas grandes, por ejemplo, en
automdviles o electrodomesticos,  se
cumplen las condiciones para el Registro
de un Disefio Industrial de una parte,
siempre y cuando dicha parte o
componente  incorporado sea un
producto independiente vy siga siendo

visible en su uso normal,

Esto lo estipula la Directiva Europea y

Colombia lo ha acogido igualmente. Tal es el

caso de una cubierta para exosto principal de

una motocicleta, como la que se muestra en la
figura 2.

Aspectos no técnicos. Aunque el disefiador busca darle una forma especial al producto para hacerlo
atractivo y que, a su vez, le permita cumplir su funcion de servir de tipo o patron para su fabricacion, los
Disefios Industriales se limitan  exclusivamente a proteger la forma externa del producto, sin importar las
caracteristicas técnicas o funcionales del mismo.

Incorporacion en un producto utilitario. Los Disefos Industriales se incorporan en articulos o productos
que sean Utiles y funcionales. Es decir, el Diseno Industrial hace el producto mas atractivo sin impedir que
desempefie las funciones para o que fue creado. Por ejemplo, existen diferentes modelos de teléfonos que
hacen que el producto sea mas 0 menos atractivo para el consumidor, pero su funcion como medio de
comunicacion es la misma.

3 3 Diserio Bidimensional y
= Tridimensional
La apariencia especial que se le da a un producto puede ser el resultado de una forma bidimensional, s
decir plana, conformada de lineas, colores o de su combinacion, textura, acabado, etc. Por gjemplo, el

lablero para un juego™ o las figuras que e graban o estampan sobre un papel °, como las que se muestran
en la Figura 3.

" Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 05 — 040602 a nombre de
HONDA MOTOR CO., LTD.

'° Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 04 - 097629 a nombre de
FRANCISCO M, WHITE.

0 Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N°® 06 — 032497 a nombre de
SCOTT PAPER LIMITED.



La apariencia externa de un objeto también puede ser
tridimensional, cuyo contorno o volumen le va a dar esa  /
caracteristica de forma especial. Generaimente lo que se
encuentra es una combinacion de estos tipos de forma para

darle esa apariencia especial al objeto. FPor gjemplo, la forma

de la botella®” que se representa en la Figura 4. \

3 4 Diferencias con Otras
[

Formas de Proteccion

La Propiedad Intelectual comprende dos grandes ramas: Derechos de Autor y Derechos Conexos, donde se
encuentran las obras literarias, artisticas y cientificas tales como pinturas, musica, obras arquitectonicas,
fotograffas y peliculas, asi como las interpretaciones o ejecuciones de artistas. Por su parte, la Propiedad
Industrial es la rama que abarca las patentes de invencion, modelos de utilidad, marcas de producto o
servicios y disefios industriales.

Dado que un producto requiere de todo un proceso creativo para su desarrollo, no solo la estética sino
también la funcionalidad del producto pueden ser abjeto de diferentes mecanismos de proteccion. Siendo
asl, es absolutamente viable que un producto que cuenta con un registro de Diseno Industrial, también tenga
el privilegio de exclusividad que otorga una patente de invencion, un modelo de utilidad, una marca o un
derecho de autor. Veamos la relacion que existe con cada una de las modalidades de proteccion:

“'Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 12 — 127650 a nombre de
BRINSA S.A.



3-4-1 I%Scelrﬁstrial

Se considerara como Disefio Industrial la apariencia particular 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 producto.

Los Disefios Industriales abarcan una gran variedad de productos industriales o de artesania;
electrodomeésticos, equipos meédicos, mobiliario, vehiculos, disenos textiles, etc. Lo que el registro de un
Diserio Industrial pretende es aumentar su valor comercial dandole una forma atractiva, sin importar las
ventajas o la distintividad que dicha forma proporciona al producto®.

3 4 2 Patente de

n=Fuds Invencion

La Patente de Invencion es un certificado que otorga el estado donde se le da el derecho exclusivo al que
realizd la invencion, para impedir que terceras personas utilicen o comercialicen su invencion sin su
consentimiento. La invencion, a su vez, es la solucion nueva a un problema técnico. Abarca todos 10s

campos de la técnica y debe cumplir ciertos requisitos para ser otorgada, como ser novedosa, tener nivel
inventivo y aplicacion industrial.

Las patentes de invencion pueden ser de producto (aparatos, dispositivos, sustancias, etc.) o de
procedimiento. Por ejemplo, productos como electrodomesticos (cafeteras, lavadoras, planchas, efc.),
herramientas y procedimientos para fabricar un medicamento o para el tratamiento de aguas residuales
pueden ser objeto de patente, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel
inventivo, aplicacion industrial).

Si el elemento de forma es separable del objeto técnico producido por la invencion éste puede ser
susceptible de obtener proteccion por Disefio Industrial, sin importar el efecto técnico que tenga y, a su vez,
la parte técnica podria ser objeto de patente de invencion. Ahora bien, se puede considerar que un elemento
es separable cuando al darle mditiples formas al producto sigue cumpliendo con la funcion técnica para la
cual fue creado.

En todo caso, el elemento de forma debe cumplir con los requisitos de Disefio Industrial v la parte técnica
con los de patente, cada uno de forma independiente. Lo que significa que si la forma de una invencion no
es nueva, aunque sea separable de los elementos patentables, no se podra proteger como Disefio Industrial
ya que le faltaria el requisito indispensable de novedad.

22 Articulo 113 de la Decision 486, Régimen Comun sobre la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000; Gaceta Oficial,
19 de septiembre de 2000.



Por gjemplo, se protegerd como Diserio Industrial % la forma de una lengtieta de la bota de un patin y como
patente de invencion %, las caracteristicas de dicha lenglieta que la hacen requerir menos costuras, o que
lleva a que sea facil de producir y sencilla de reemplazar.

3 4 3 Modelo de
n“ad Utilidad
El modelo de utilidad es otra modalidad de patente mediante la cual se protege la nueva forma, configuracion

o disposicion de elementos que le permite un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion del
objeto que lo incorpore, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.”

Los modelos de utilidad son pequefas invenciones que no producen un avance técnico en la tecnologia,
pero facilitan su produccion o fraen ventajas en el momento de su uso.

s Fuente: Base de datos Espacenet. Solicitud de disefio N°USD668442 a nombre de SPORT MASKA INC.

htip.//worldwide. espacenet.com/publicationDetails/mosaics 7CO=USSNR=D668442518KC=S1&FT=DEND=3&date=201210
098DB=EPODOC&Iocale=en_EP

2 Fuente: Base de datos Espacenet. Solicitud de patente N°US2012167418 a nombre de SPORT MASKA INC.
htto.//worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=USENR=2012167418A18KC=A1&FT=DEND=3&aate=201207
058DB=EPODOC&locale=en_EP

25 Articulo 87 de la Decision 486, Régimen Comuin sobre la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000; Gaceta Oficial,
19 de septiembre de 2000.



Si, por glemplo, tenemos un cepillo de dientes donde el
cambio de distribucion de la cerdas y la adlicion de un limpiador
de lengua, como el representado en la figura 6 <° , permite
que haya una mejor limpieza bucal y a la vez presenta una
apariencia especial que lo hace atrayente, observamos /
que se mezcla la solcion a un problema técnico (una |
primera disposicion de cerdas que facilitan la limpieza
sobre las superficies de los dientes, una Segunda
disposicion de cerdas que permite el acceso a los |
espacios interdentales y un limpia lenguas ubicado en

la parte posterior del cepillo, facilitando la remocion de \
alimento de la lengua y el interior de las mejillas) y la N\
forma original del cepillo, enconirandonos ante un modelo AN
de utilidad y un Diseno Industrial, los cuales se pueden —_ _ -

amparar independientemente.

La diferencia existente es que el registro de Disefio Industrial tiene como fin evitar que terceros copien la
forma que hace atractivo el producto y no una ventaja técnica, como ocurre con los modelos de utilidad.

3-4-4 Marcas

La Marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado /. Las marcas
son signos distintivos que proporcionan al consumidor informacion sobre la identidad, procedencia
comercial y calidad del producto o servicio al cual se aplican.

Las marcas estan constituidas por signos denominativos, figurativos o mixtos y, al igual que los disefios
Industriales, son el resultado de formas bidimensionales o tridimensionales aplicadas a un producto. No
obstante, en las marcas estas formas cumplen una funcion distintiva e informativa, mientras, como ya se
habifa dicho antes, los Disefios Industriales tienen una funcion esencialmente estética y su finalidad es hacer
que aumente la demanda. El Disefio Industrial de ninguna manera indica una procedencia empresarial,
mientras la marca sf,

Es posible que el Diseno Industrial tenga suficiente aptitud distintiva para poder cumplir su funcion como
marca. Si la forma incorporada a un producto logra distinguir el producto indicando su procedencia
comercial, entonces se puede considerar una marca tridimensional y podria ser registrada como tal. Con
esto se puede concluir que para que una forma pueda ser registrada como Diserio Industrial debe ser nueva
y cumplir con los requisitos estipulados por la legislacion para obtener proteccion como Diserio Industrial y
ser distintiva para obtener el registro como marca.

% Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 11 - 071884 a nombre de
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY.

2 Articulo 134 de la Decision 486, Régimen Comn sobre la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000; Gaceta Oficial,
19 de septiembre de 2000.



Por gjemplo, la compariia Hershey's pudo haber registrado mediante

Diserfio Industrial la forma del chocolate comercializado bajo la - T T

marca KISSES, cuando dicho diserio era novedoso, y dicha . : N

forma adquiri tal grado de distintividad que hoy en dia es 4 f \

una marca tridimensional. < / p,; " \
/

En relacion con estas dos vias de proteccion es
importante tener en claro que el derecho de la marca es
renovable e ilimitado si se cumple con ciertas
condiciones establecidas en la ley, mientras el del
Diseno Industrial no lo es y una vez terminado su periodo
de vigencia (10 anos segun la legislacion actual) pasa a ser
parte del dominio publico.

3.4.5 %eﬁlhator

El derecho de autor protege los Disefios Industriales cuando se trata de obras de arte aplicadas, es decir,
creaciones artisticas con funciones utilitarias. La Decision 351 de la Comunidad Andina contempla la
proteccion de las obras de arte aplicadas de tal manera que no hace ninguna distincion excluyente entre el
Disefo Industrial y las obras de arte aplicado, concluyendo que es posible que los Diserios Industriales
obtengan proteccion tanto por derecho de autor como por Disefo Industrial, siempre y cuando se cumpla
los requisitos en cada una de estas modalidades.



/ N Asi las cosas, en la figura 87° se muestra un objeto
mobiliario que es un ejemplo clasico de un
producto que se puede proteger por Disefo
Industrial y por derecho de autor. Es una obra
creada en 1929 por Charles Edouard
Jeanneret, mas conocido como Le Corbusier

De igual manera, en la figura 9 se
glemplifican algunos productos que han
incorporado obras del artista Britto, ellos
bien podrian ser objeto de proteccion
tanto por derechos de autor como por
Disefio Industrial. %

Derecho de la
3.4.6 Competencia Desleal

También es posible proteger un Diseno Industrial mediante las normas sobre competencia desleal,
demostrando que existen actos considerados desleales al copiar o utilizar un Diserio Industrial gue no se ha
protegido. En Colombia, de acuerdo con la legislacion vigente, se puede considerar desleal la copia de un
Disenio Industrial cuando ella implica un aprovechamiento o explotacion del prestigio o de la reputacion ajena
a fravés del uso del disefio

Es importante tener en cuenta que un producto se puede proteger mediante diferentes derechos
de propiedad intelectual. Entre mayor nimero de derechos tenga un objeto, la posibilidad de
imitaciones se reduce vy su valor se incrementa.

% Revista de la OMPI. Disefio Industrial: Simposio Internacional en Argentina. Junio de 2007
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2007/03/article_0008.html.
3 hitp://www.arte-loft. com/britto/romero_britto3.html. Acceso 18 de diciembre de 2012,




Siendo asi, es necesario tener en cuenta que el principal requisito para obtener un registro
de Disefo Industrial, una patente de invencion o una patente de modelo de utilidad es la
novedad. Por lo tanto, es recomendable presentar las solicitudes de proteccion al mismo
tiempo y de no ser posible la radicacion simultanea, sera importante evitar que la
publicacion de una solicitud de proteccion para una modalidad afecte la novedad e impida la
obtencion de un derecho de propiedad industrial distinto.

W] ;QUIEN ES EL RESPONSABLE DEL REGISTRO EN COLOMBIA?
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la Oficina Nacional Competente que administra el
Sistema de Propiedad Industrial y es la responsable del registro de los Disefios Industriales en Colombia, asf

como de ofras formas de proteccion de la propiedad industrial, incluyendo patentes de invencion, patentes
de modelo de utilidad, marcas comerciales y esquemas de trazado de circuitos integrados.

I PRINCIPALES FUNCIONES DE LA OFICINA

Las principales funciones relacionadas con el registro de Disefio Industrial son:

o Recibir, examinar y realizar el registro de las solicitudes de registro de Disefio Industrial.

O Recibir e inscribir las afectaciones (cesiones, cambios de domicilio, licencias) de los disefios
industriales.

() ) Mantener el registro de los disefios industriales, v proporcionar informacion general al publico

sobre 1os registros de Disefio Industrial.

n ASPECTOS IMPORTANTES DE LAS LEGISLACIONES RELACIONADAS CON
DISENOS INDUSTRIALES

6-1 ADPIC

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC) menciona en la Seccion 4 los elementos esenciales de las normas relativas a la existencia, alcance
y gjercicio de los derechos de los Diserios Industriales asi:

1. Los miembros estableceran proteccion de los dibujos y modelos industriales creados
independientemente que sean nuevos u originales.®’

31 Articulo 25.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
"Los Miembros establecerdn la proteccion de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u
originales.  Los Miembros podrdn establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida
significativa de dibujos 0 modelos conocidos o de combinaciones de caracteristicas de dibujos 0 modelos conocidos. Los
Miembros podrdn establecer que esa proteccion no se extenderd a los dibujos y modelos dictados esencialmente por
consideraciones técnicas o funcionales.”



2. Deben existir disposiciones para conseguir la proteccion de los dibujos o modelos textiles — en
particular, en lo que se refiere al costo, examen y publicacion ya sea mediante las legislaciones sobre el
derecho de autor o sobre dibujos y modelos industriales no dificultando su proteccion.®

3. Los derechos exclusivos comprenderan el derecho de impedir que terceros fabriquen, vendan o
importen, con fines comerciales, articulos que ostenten o incorporen un dibujo 0 modelo industrial
protegido®™. No obstante, los Paises Miembros podran prever algunas excepciones a la explotacion de
dichos derechos®

4, La duracion de la proteccion equivaldra a 10 afios como minimo.®

Durante el Ultimo siglo, antes de la existencia de convenciones
internacionales en el campo de la propiedad industrial, era dificil obtener
proteccion para los derechos de propiedad industrial en los diversos paises
del mundo, dada la diversidad de legislaciones existentes. Adicionalmente,
las solicitudes se debian presentar al mismo tiempo en todos los
paises de interés para el solicitante, a fin de evitar la
publicacion en un pais destruyendo la novedad en otros
paises.

% Articulo 25.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
"Cada Miembro se asegurard de que las prescripciones que hayan de cumplirse para consequir la proteccion de 1os dibujos o
modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicacion- no dificulten injustificablemente las
posibilidades de busqueda y obtencidn de esa proteccion. Los Miembros tendrdn libertad para cumplir esta obligacion mediante la
legislacidn sobre dibujos 0 modelos industriales 0 mediante la legislacidn sobre el derecho de autor.”

35 Articulo 26.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
"Hl titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrd el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen,
vendan o importen articulos que ostenten o incorporen un dibujo 0 modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del
dibujo 0 modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.”

 Articulo 26.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
“Los Miembros podran prever excepciones limitadas de la proteccion de los dibujos y modelos industriales, a condicion de que tales
excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotacion normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni
legitimos de terceros.”

% Articulo 26.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
"La duracion de la proteccion otorgada equivaldrd a 10 afios como minimo.”



En procura de unificar parametros y facilitar la presentacion de solicitudes en varios territorios se establecio
el Convenio de Parfs, que a la fecha es el instrumento internacional mas importante en materia de Propiedad
Industrial. Colombia lo aprobd por medio de la Ley 178 de 1994 vy entro en vigor el 3 de septiembre de
1996.

En lo concemiente a los dibujos y modelos industriales (disefios industriales), el Convenio de Paris
contempla las siguientes disposiciones:

Los Paises Miembros del Convenio protegeran los dibujos y modelos industriales.® Sin embargo, el
Convenio guarda silencio respecto a la forma en que debe otorgarse tal proteccion. Especificamente,
menciona que los Paises Miembros pueden cumplir esta obligacion dictando leyes especiales para la
proteccion de los disefios industriales. Sin embargo, también podrian cumplir esta obligacion otorgando tal
proteccion mediante la legislacion de derecho de autor o las normas que reprimen la competencia desleal.
La mayoria de los paises han optado por establecer un sistema especial de proteccion de los dibujos y
modelos industriales mediante su registro.

Una segunda disposicion se refiere al derecho de prioridad,® el cual aplica para varias figuras de la
propiedad industrial e implica que, sobre la base de una solicitud regular para un derecho de propiedad
industrial presentada por un solicitante en uno de los paises miembros, el mismo solicitante (0 su
causahabiente) pueda, durante un periodo de 6 meses contados a partir de la fecha de presentacion de la
primera solicitud, aplicar para obtener la proteccion del mismo diserio en otros paises miembros y que la
busqueda de anterioridades solo incluya los documentos que tengan una fecha de publicacion anterior a la
fecha de presentacion de la primera solicitud,

% Articulo 5 quinquies del Convenio de Parfs. “Los dibujos y modelos industriales seran protegidos en todos los paises de la Union.”
37 Articulo 4 literales a), b) y c) del Convenio de Paris. "A7) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de
invencidn, de modelo de utilidad, de dibujo 0 modelo industrial, de marca de fdbrica o de comercio, en alguno de los paises de la
Union o su causahabiente, gozard, para efectuar el depdsito en los olros paises, de un derecho de prioridad, durante los plazos
fijlados mds adelante en el presente. ..”

B. En consecuencia, el depdsito efectuado posteriormente en alguno de los demds paises de la Union, antes de la expiracion de
estos plazos, no podrd ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por ofro depdsito, por la publicacion de la
invencion o su explotacion, por la puesta a la venta de efemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos
hechos no podran dar lugar a ningun derecho de terceros ni a ninguna posesion personal. Los derechos adquiridos por terceros
antes del dia de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislacion
interior de cada pais de la Union.

C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serdn de doce meses para las patentes de invencion y los modelos de utilidad y
de sels meses para los dibujos 0 modelos industriales y para las marcas de fabrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depdsito de la primera solicitud; el dia del depdsito no esta comprendido
enelplazo...”



En este orden de ideas, en virtud del derecho de prioridad las solicitudes posteriores seran consideradas
como si hubiesen sido presentadas el dia de la primera solicitud. Es asf, como las solicitudes posteriores
disfrutan de un status de prioridad con respecto a todas las solicitudes relacionadas con el mismo objeto
presentado con posterioridad a la primera solicitud. En virtud del derecho de prioridad, todos los actos
realizados durante el tiempo entre las fechas de la primera y segunda solicitud, que es el periodo de
prioridad, no pueden destruir los derechos que son objeto de la segunda solicitud.

Es importante aclarar que la solicitud posterior debe referirse al mismo objeto de la primera solicitud, cuya
prioridad se reivindica. El derecho de prioridad ofrece grandes ventajas practicas al solicitante que desea
obtener proteccion en varios paises, pues evita que tenga que presentar la solicitud en su pais y en paises
extranjeros al mismo tiempo, puesto que cuenta con un plazo para decidir en qué paises ha de solicitar
proteccion. En consecuencia, el solicitante puede utilizar ese plazo para organizar con el cuidado necesario
las medidas que debe tomar para asegurarse la proteccion en los diversos paises de interés en su caso.

Adicionalmente, en dicho Convenio existe una disposicion especial que se refiere a la caducidad para los
dibujos y modelos industriales. El Articulo 5B% indica que la proteccion de los dibujos y modelos
industriales bajo ninguna circunstancia puede estar sujeta a ninguna medida de caducidad como sancion,
en caso de incumplimiento en su explotacion industrial o cuando los articulos a que corresponde son
importados. En esta disposicion, “caducidad” incluye medidas equivalentes como cancelacion, invalidacion
0 revocacion,

6 [ 3 2’26%0003/’ no

El Arreglo de Locamo establece la Clasificacion Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, fue
concertado en 1968 y se basa en un tratado multilateral administrado por la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual OMPI. El Arreglo esta abierto a los Estados parte en el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial. Colombia no es miembro del Arreglo de Locamo pero aplica la
Clasificacion Internacional de Locarno para los disefios industriales, por disposicion de la Decision 486.%

Esta clasificacion facilita el orden, aimacenamiento v la bisqueda de la informacion relacionada con los
disenos. En la actualidad, la Clasificacion consiste en 32 clases y 219 subclases, que incluyen una lista
alfabética de productos con indicacion de las clases v las subclases en las que se ordenan. La lista contiene
mas de 6.700 indicaciones de productos.

Todas las Oficinas competentes deben clasificar las solicitudes bajo este sistema y  deberan indicar los
numeros de las clases y subclases a las que pertenezcan 1os productos a los que se incorpora el Diserio
Industrial, también los deben indicar cuando se haga cualquier publicacion emitida por las oficinas respecto
del tramite y del registro

% Articulo 5 literal b) del Convenio de Parfs. “La proteccion de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una
caducidad cualquiera, sea por falta de explotacion, sea por introduccion de objetos semejantes a los que estan protegidos.”

% Articulo 127 de la Decision 486, Régimen ComUn sobre la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000; Gaceta Oficial
19 de septiembre de 2000.
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/ N\ Ejemplo: BOTELLA mostrada en la figura 104
/ \  Clase 9 ENVASES Y QONTENEDORES PARA EL
TRANSPORTE DE MERCANCIAS O MANIPULACION
/ \ Subclase 01 Botellas, frascos, recipientes que tienen un
| | sistema a presion.
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\ L

N
~ ~

Y, La clasificacion es: 9-01
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Figura 10

B2 (QUE LLEVA AL EXITO DEL DISENO INDUSTRIAL?

El Diserio Industrial, se puede decir, abarca casi todos los sectores industriales por ser una creacion donde
la estética va estrechamente unida a lo funcional. El disefio tiene como finalidad ornamentar los objetos de
uso corriente como textiles, calzado, perfumerfa, cosméticos, embalajes, presentacion de productos,
envases, mobiliario, automaviles, etc.

Con el Diserio Industrial se busca atraer al consumidor mediante su forma estética convirtiéndose en un
instrumento eficaz a la hora de comercializar el producto, es decir, el producto adquiere un valor agregado
para las personas en el momento de adquirirlo, pues su decision depende no solo de lo que hace dicho
producto sino como se percibe con la vista y el tacto.

De esta manera, por ser el Disefio Industrial una creacion humana cuyo desarrollo requiere la inversion de
una cantidad de dinero y know-how, se considera que constituye una ventaja competitiva la cual debe
protegerse de acuerdo a las legislaciones de los paises donde se va a comercializar,

En las legislaciones sobre Diserio Industrial se protege ese valor agregado relacionado con la forma del
disefo o apariencia especial, llegando a convertirse,con el tiempo, en un activo muy valioso de la empresa.
Ahora bien, para consolidar el derecho sobre estos desarrollos es necesario obtener proteccion registrando
el Diserio Industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero debido a que dicha proteccion
es territorial, es decir, solo abarca el derecho para Colombia, si el producto que contiene el disefio va a ser
comercializado en ofro territorio, es necesario que el disefador o fabricante lo registre en los paises que
sean de su interés.

0 Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 92 - 331374 a nombre de
THE COCA COLA COMPANY.



El derecho adquirido faculta al titular a impedir que terceras personas utilicen o comercialicen el producto
sin su consentimiento. Si el diserio no esta protegido, ofra persona puede adelantarse a presentar una
solicitud de registro y sera dificil que la empresa o disehador afectado compruebe su propiedad sobre €l
disefio. Ademas, un tercero podra comercializar el producto, inclusive ofreciéndolo mas econdmico y el
disefiador 0 empresa no podra impedirlo pues no existe un derecho que 1o faculte para ello.

De esta manera, el éxito de un Diserio Industrial esta en protegerlo debidamente en los paises en los que
se considere que el producto va a ser llamativo y, por tanto, su apariencia va a ser un factor relevante en el
éxito de su comercializacion.

K} REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER UN DISENO

Para que un Disefo Industrial sea protegido debe ser nuevo. Se considera que un Diserio Industrial no es
nuevo cuando se ha hecho accesible al publico, en cualquier lugar o momento mediante cualquier medio,
antes de la fecha de presentacion o de la fecha de prioridad que se ha invocado.*' La novedad exigida es
universal, es decir, que el Disero Industrial no se haya divulgado en ninguna parte del mundo antes de la
fecha de presentacion de la solicitud o de la prioridad.

Cuando un Disefio Industrial tiene diferencias pequenas con
relacion a realizaciones anteriores no se puede decir que es
novedoso, pues estas diferencias se consideran secundarias.
Un glemplo de este tipo de diferencias es mostrado en la
figura 11, donde es evidente el parecido entre los dos
disefios.*

De igual manera, el hecho de incorporarse el diseno a una
clase de productos distintos a las realizaciones anteriores no
le da la caracteristica de novedoso. Por efemplo i el disefio
de una ficha de ajedrez estuviera protegido como Diserio
Industrial y este diserio fuera incorporado a un envase para
locidn, dicha incorporacion no le otorga caracteristicas
novedosas para obtener un nuevo registro como Diserno
Industrial

1 Articulo 115 de la Decision 486, Régimen Comun sobre la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000; Gaceta Oficial,
19 de septiembre de 2000.
“2 Guia de Disefios Industriales. Superintendencia de Industria y Comercio. 2008



IE] DIVULGACION POR EL INVENTOR

Es importante tener en cuenta que para los Disefos Industriales existe, igual que para las patentes, un
periodo durante el cual la divulgacion del disefio no destruye su novedad. En Colombia dicho tiempo es de
un afo contado a partir de la divulgacion del producto que comprende el diserio.*®

Siendo de esta manera, cualquier divulgacion del diserio realizada durante ese plazo y proveniente del
disefiador, de su causahabiente, de un tercero que hubiera obtenido la informacion directa o indirectamente
del disefiador o su causahabiente o efectuada por una Oficina Nacional Competente que, en contravencion
de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud, no afectara la novedad ni impedira la
concesion del registro.

m ¢POR QUE SE DEBE REGISTRAR UN DISENO INDUSTRIAL?

El disefio de un nuevo producto exige creatividad, tiempo y recursos economicos. Sin embargo, la inversion
realizada en su desarrollo se ve recompensada en la medida en que la apariencia del objeto lo hace mas
atractivo para el consumidor,

Asi las cosas, se recomienda registrar su Diseno Industrial para tener el derecho exclusivo de explotacion
por un tiempo limitado de diez arios y asi, evitar que terceros se beneficien de su comercializacion.

Es importante tener en cuenta que a menos que el disefo esté registrado, no se puede hacer una
reclamacion legal de la propiedad y no tiene proteccion legal para impedir que otros fabriquen, importen,
ofrezcan o utilicen un producto en el que se encuentre incorporado el disefio 0 al que éste se haya
aplicado.

En este orden de ideas, un Diseno Industrial debe registrarse pues la proteccion concedida permite:

Aumentar el valor comercial del producto.

Ayudar a recuperar las inversiones efectuadas.

Incrementar la competitividad de la empresa.

Estimular la creatividad en la industria y artesanias.

Proteger la creatividad del disenador.

Evitar que terceros sin su consentimiento utilicen, vendan o comercialicen su creacion.
Obtener mayor reconocimiento y visibilidad para el disefiador v la empresa solicitante.

0000000

# Articulos 17 y 133 de la Decision 486, Régimen Comuin sobre la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000; Gaceta
Oficial, 19 de septiembre de 2000.



m ¢ QUE PUEDE REGISTRARSE COMO DISENO INDUSTRIAL?

Todo Disefo Industrial que sea nuevo, no haya sido divulgado por el diseriador o el solicitante en un periodo
superior a los 12 meses y no se encuentre dentro de las excepciones establecidas en el articulo 116 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Siendo asi, es posible obtener proteccion bajo la modalidad del registro de Disefio Industrial para una amplia
variedad de productos, entre ellos para indumentaria,** accesorios,* autopartes,* tableros de juegos.*”

Figura 12

En el caso de los juegos de mesa es importante subrayar que la proteccion no cubre las reglas ni el objetivo
del juego. Asi mismo, es necesario precisar que si el disefo trata de piezas de un juego, cada una de ellas
se toma como un producto y debe ser solicitada individualmente. De igual manera, en el caso de las
autopartes, estas son protegibles en la medida en que constituyen un producto independiente v el diserio
que ellas incorporan hace parte del exterior del producto y se relaciona con el aspecto estético del mismo.
Por gjemplo, un faro delantero o trasero de un vehiculo, un espejo, un rin o una llanta.

“ Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N© 10 - 079071 a nombre de
CLAUDIA PATRICIA TORRES MAYORGA.

> Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 12 — 186797 a nombre de
CARLOS MARIO OSPINA PINO.

%6 Fuente: Base de Disefos Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 171 - 069478A a nombre de
MARCOPOLO S.A.

" Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 08 - 001297 a nombre de
JUAN GUILLERMO ESTRADA GOEZ



m ¢QUE NO PUEDE REGISTRARSE COMO DISENO INDUSTRIAL?

Segun lo establecido en la norma Andina“:

o Los diserios cuya explotacion deba impedirse para proteger la moral o el orden publico;

(> Los diserios cuya apariencia este dictada enteramente por consideraciones técnicas;

(> Los disefios que consistan en una forma cuya reproduccion exacta fuese necesaria para permitir
que el producto que incorpora el diserio sea montado mecanicamente o0 conectado con otro.

—

Por ejemplo, la SIC nego el registro al producto  mostrado en P ~
la figura 13, porque la apariencia del disenio para el que se ~ /

solicitaba proteccion presentaba tres partes sueltas de un -,
motor, las cuales cumplen una funcidn técnica mds que
estgtica. En vista de este hecho, el regisiro no fue
otorgado puesto que la forma del diserio solicitado |
estaba dictada por realizacion de una funcion tecnica y
ademds, no constituye un objeto Independiente e
individual foda vez que estd armado de secciones de  \
plezas para la obtencion de un elemento mediante su \
ensamble®.

~ -
. Figura 13
EE] ¢ QUIEN PUEDE SOLICITAR EL REGISTRO?

El registro de Diserio Industrial puede ser solicitado por la persona que creo el disefio (diseriador) o por quien
pago para que dicho disefio fuera creado. Dicha persona puede ser una persona natural 0 una persona
juridica (una empresa).

Por lo general, se considera como propietario el que ha creado el disefio; sin embargo, si el disefiador ha
sido empleado o contratado para desarrollar un diserio, entonces la persona que contrata es considerada
como propietaria y es quien puede solicitar el registro.

Si varias personas frabajan conjuntamente en la creacion de un disefio, todas ellas serdn solicitantes y
podran solicitar el registro como copropietarios o cofitulares, a menos que todas estén trabajando en virtud
de un contrato, situacion en la cual los creadores seran catalogados como disefiadores y el solicitante sera
el contratante®.

“8 Articulo 116 de la Decision 486, Régimen Comdn sobre la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000; Gaceta Oficial,
19 de septiembre de 2000.

“ Fuente: Base de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 04 - 126056 a nombre de BRIGGS & STRATTON
CORPORATION.

%0 Articulo 114 de la Decision 486, Régimen Comun sobre la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000; Gaceta Oficial,
19 de septiembre de 2000.



Si'un tercero adquiere la propiedad del diserio, entonces ese tercero puede solicitar el registro. Si el disefio
fue realizado por un empleado de una empresa como parte de sus labores, el empleador se considera como
propietario y es el tnico que puede solicitarlo.

EL] ;CUANDO SE PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD?

En principio, no existe limite de tiempo para el registro de un Diserio Industrial, siempre y cuando el diserio
no haya sido publicado (es decir, no se haya hecho publico - incluso a sus amigos - o puesto en el comercio
0 utilizado en cualquier parte del mundo). En consecuencia, es aconsejable mantener la confidencialidad
toda vez que uno de los requisitos para obtener el registro es que el diserio sea “nuevo”,

No obstante, si el disefiador o el solicitante ha efectuado una divulgacion del producto que se desea
registrar, la legislacion vigente establece que dicha divulgacion no afectara el requisito de novedad, cuando
la presentacion de la solicitud del disefio o, en su caso, de la prioridad reconocida, se realice dentro de los
doce meses siguientes a la fecha en que el disefiador 0 su causahabiente dieron a conocer la invencion®,

En virtud de la disposicion mencionada en el parrafo anterior, el plazo para presentar la solicitud sin que se
afecte la novedad y por ende se niegue la proteccion del diserio, es un ario contado a partir de la fecha de
divulgacion. Ademas, ante esta situacion es recomendable que al presentar la solicitud se incluya la
informacion correspondiente a la divulgacion efectuada y la documentacion comprobatoria.

A pesar de la existencia del periodo de gracia mencionado en el parrafo anterior, la recomendacion es evitar
cualquier tipo de divulgacion previa a la fecha de radicacion de la solicitud de registro, pues al exhibir o
publicar el producto que comprende el disefio se corre el riesgo que un tercero presente el registro antes
que el verdadero disefiador adelante el tramite, 1o que podria incluso conducir a que el derecho sea
otorgado a otro 0 que el disefador tenga que invertir tiempo y dinero en demostrar que fue €l quien
realmente desarrolld el producto.

51 Articulos 17 vy 133 de la Decision 486, Régimen Comdn sobre la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000; Gaceta
Oficial, 19 de septiembre de 2000.



m ¢QUE TIEMPO REQUIERE EL TRAMITE DE UNA SOLICITUD DE DISENO?

La Superintendencia de Industria y Comercio examinard si la solicitud cumple con los requisitos minimos
para ser admitida a tramite. Si la solicitud esta debidamente diligenciada, comprende la documentacion
exigida en la ley y cumple con el requisito de novedad, el tramite de la solicitud tomard entre 3 'y 6 meses,
aproximadamente.

Sila solicitud esta incompleta 0 es objeto de alguna objecion o requerimiento, el proceso podria tomar mas
tiempo.

K[ conruicTos

La Decision 486 preve la solucion de algunos conflictos que podrian presentarse entre quienes desarrollan
un Diseno Industrial.

Dentro de este contexto, dicha norma establece que si dos personas de manera independiente crean
esencialmente el mismo Diserio Industrial, el registro se concederd a quien primero presento la solicitud ante
la SIC o quien invoque a prioridad mas antigua®.

Ahora bien, la Decision también indica que cuando un registro de Disefio Industrial se hubiese solicitado u
obtenido por quien no tenfa derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal
derecho, la persona afectada podra solicitar a la Oficina Nacional Competente que le sea transferida la
solicitud en tramite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del
derecho® .

EEJ TERMINO DE DURACION DEL DERECHO

Los Diserios Industriales tienen un periodo de proteccion de diez (10) arios a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud®. No existe renovacion ni prorroga.  Una vez que el plazo de 10 afos ha
terminado, cualquier persona es libre de fabricar, exportar, importar o vender el disefio en Colombia.

5 Articulos 22 y 133 de la Decision 486, Régimen Comtin sobre la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000; Gaceta
Oficial, 19 de septiembre de 2000.

% Articulo 237 de la Decision 486, Régimen Comtin sobre la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000; Gaceta Oficial,
19 de septiembre de 2000.

% Articulo 128 de la Decision 486, Régimen Comun sobre la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000; Gaceta Oficial,
19 de septiembre de 2000,



m ¢QUE SE DEBE CONTEMPLAR ANTES DE PRESENTAR UNA SOLICITUD?

La Superintendencia de Industria y Comercio le dara la informacion basica que necesita para presentar su
solicitud de registro de Disefio Industrial.

Sin embargo, el solicitante debe identificar si el diserio que ha desarrollado cumple con las caracteristicas
de un Diseno Industrial, para ello se recomienda:

(> Verificar si el disefio es novedoso mediante la realizacion de una busqueda preliminar de los

disefios existentes, con el fin de evaluar las posibilidades de éxito y conveniencia en la
presentacion de su solicitud vy la obtencion del registro.
Para efectuar la busqueda se recomienda consultar la base de datos de disefios de la
Superintendencia de Industria y Comercio, a la cual puede accederse en la pagina
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/disenos/basededatosdisenosnir.php,
alll podra realizar una busqueda abierta a partir de diferentes opciones, tales como: titulo,
solicitante, clasificacion, efc. o solicitar la busqueda preliminar de disefio en la Superintendencia
de industria y Comercio. Asi mismo, se puede obtener informacion en la base de datos de la
Oficina Espafola de Patentes y Marcas, cuya pagina web es www.oepm.es y la base de diserios
de la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI), oficina encargada del registro de
marcas, dibujos y modelos de la Unidn Europea, que puede ser consultada en la pagina web
http://oami.europa.eu/RCDONline/RequestManager.

() ) Corroborar que el diseno para el cual se desea proteccion no se encuentra dentro de los disenos
excluidos de registros segun el articulo 116 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, es decir;
© No sean disefios cuya explotacion deba impedirse para proteger la moral o el orden
publico;
© Su apariencia no esté dictada enteramente por consideraciones técnicas;
© Su forma resulte necesaria para permitir que el producto que incorpora el disefio sea
montado mecanicamente o conectado con ofro.

Si como resultado de la evaluacion anterior el disefio parece ser novedoso y no corresponde con las
excepciones antes mencionadas, el solicitante debera proceder con la preparacion de la solicitud. A
continuacion, se establecen los parametros que se deben seguir para la presentacion de una solicitud de
registro de Diseo Industrial en Colombia.



m CONTENIDO DE UNA SOLICITUD DE DISENO INDUSTRIAL

1 9-1 Petitorio

El petitorio es el documento mediante el cual se realiza la peticion formal para que la solicitud de registro de
Diserio Industrial sea tramitada conforme a la legislacion vigente. El petitorio debe contener el titulo de la
invencion y los datos necesarios relativos al solicitante.

Para presentar una solicitud de registro de Disefio Industrial se debe diligenciar el formulario PI02-FO2%, el
cual se puede descargar de la pagina www.sic.gov.co. En procura de facilitar su obtencion, el formulario
antes mencionado se incluye en el Anexo | del presente manual,

El petitorio esta dividido en recuadros en los cuales se debe ingresar la informacion pertinente. El petitorio
incluye los siguientes recuadros:

Recuadro 1 Indica que la solicitud es de registro de Diserio Industrial.

Recuadro 2 Informacion sobre el 0 los solicitante(s)

Recuadro 3 Informacion sobre el apoderado

Recuadro 4 Informacion sobre el (los) disefador (es)

Recuadro 5 Titulo del diserio

Recuadro 6 Clasificacion Internacional

Recuadro 7 Datos sobre la reivindicacion v el documento de Prioridad

Recuadro 8 Indicacion del tipo de diserio solicitado

Recuadro 9 Datos relativos al recibo de pago de la tasa de presentacion de a solicitud

Recuadro 10 Lista de verificacion de los documentos presentados junto con la solicitud

Recuadro 11 Espacio para la figura mas representativa del diseno, usualmente dicha figura es la
perspectiva, en el caso de los disefios tridimensionales

Recuadro 12 Firma del solicitante 0 de su apoderado

19.2 o Figuras

La solicitud de diserio debe contar con las figuras representativas que permitan interpretar el disefio y
establecer las caracteristicas que o hacen novedoso. Segun lo establecido en el literal ¢) del articulo 119
de la Decision 486, los Diserios Industriales deben ser representados grafica o fotograficamente. Para la
representacion de los Disenos Industriales debera hacerse uso de las reglas del dibujo técnico.

% Numeral 1.2.4.1 de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio y numeral 3 de la Circular 06 emitida por la
misma Entidad el 15 de agosto de 2008.



Ahora bien, en la representacion de los Diserios Industriales se pueden emplear dos tipos de lineas: la linea
continua para dibujar aristas y contornos que se ven v la linea punteada para mostrar aristas y contomnos
ocultos desde la posicion en que se esta visualizando el objeto ilustrado. Siendo asi, la linea punteada
representa las formas que se encuentran ocultas en cualquiera de las proyecciones. Este tipo de linea
también ha sido empleada para representar costuras 0 perforaciones, tales como las perforaciones que
corresponden a las lineas de corte del papel higiénico o de las toallas absorbentes.

Otro tema a tener en cuenta es la llustracion de objetos transparentes, - -
tales como envases, botellas u otros objetos en plastico o vidrio. En - N ~
dichos casos sera apropiado utilizar achurados para dar a enten- 7/
der que el objeto es tridimensional y transparente, como s~/

muestra en la figura 14. /

Adicionalmente, las figuras no deberdn presentar cotas |
(medidas), marcos, lineas indicadoras, cortes, grafismos,
marcas 0 la representacion grafica de una funcion técnica
puesto que estos elementos no son protegidos mediante
diserios industriales®. A continuacion, se precisa la manera como
deben ser presentados los dibujos que el solicitante debe aportar.

19-2-1 Vistas
19-2-1 -1 g?ffr}%ensionales -~

Figura 14

AN

Cuando el dibujo sea bidimensional se debera presentar una / \
Unica figura que muestre las caracteristicas del disefo en sus
dimensiones largo y ancho. Por ejemplo, el grabado que se [ \
hace sobre una tela, un producto sanitario® o sobre un papel. ‘ |

\ /

\ /
N 7

Figura 15

% Numeral 1.2.4.1 de la Resolucion 21447 de 2012, "Por la cual se modifican los Titulos X y XI de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
% Fuente: Base de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 12 - 022895 a nombre de MCNEIL-PPC, INC.



1 9-2-1 -2 %ﬁfg?;?ensionales

En caso que el registro se solicite para un producto tridimensional, serd necesario presentar una perspectiva
isométrica que permita visualizar las tres dimensiones del objeto (X, Y, Z) y las vistas ortogonales, estas son
las vistas superior, inferior, lateral derecho, lateral izquierdo, frontal y posterior. Por ejemplo, la
representacion grafica de las gafas que muestra en la figura 16,
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Figura 16

Si el diserio se refiere a objetos cuyas vistas lateral derecho, lateral e /Vista Iaml\

izquierdo, frontal y posterior sean iguales, seran representados / frontal posterior N

por minimo cuatro (4) vistas: perspectiva, superior, inferior, — / \

lateral o frontal. Un tipico gjemplo de esta clase de productos \

es una botella, en la figura 17 enconirard una representacion

grdfica de la misma®. l Vista Superior |
. 0|

\ ) — sta Inferi /
AN s

~ ~

—_— -

Figura 17

% INTERNATIONAL DESIGN BULLETTIN- OMPI, Solicitud N° DM/077 766 a nombre de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
%9 INTERNATIONAL DESIGN BULLETTIN- OMPI, Solicitud N° DM/078 167 a nombre de BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL.



1 9-2-2 I%?uentes

Entre los errores encontrados con mayor frecuencia dentro de las solicitudes presentadas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentran:

()] Dibujos cuyas vistas no coinciden con el objeto mostrado en la perspectiva o entre ellas. Por
gjemplo, la vista superior de la botella de la figura 18° no coincide con la perspectiva y la vista
frontal, pues ella no presenta los elementos que se muestran dentro del circulo azul,

e -
Y N
/ Perspectiva N\
Vista lateral \
/ frontal posterior
/ \
\
l — |
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() ) Otro error detectado es la falta de nitidez de los dibujos o las figuras®'. Dicho error es ain mas
frecuente cuando se utilizan fotograffas como forma de representacion del disefio.

60 INTERNATIONAL DESIGN BULLETTIN- OMPI, Solicitud N° DM/078 700 a nombre de PERNOD RICARD DENMARK A/S.
5" Fuente: Base depiseﬁos Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 99 - 053044A a nombre de
ARMANDO CASTANEDA TORRES
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Figura 20

() Asi mismo, entre 10s errores comunes en la representacion de los disefos se encuentran dibujos
con cortes transversales para mostrar el interior del objeto.  Dichos dibujos de ninguna manera
pueden ser aceptados, ya que la proteccion obtenida mediante el registro de Disefio Industrial se
limita al aspecto externo del producto que contiene el disefio®,

B-B(1:20)

Figura 21

Sumados a los errores antes mencionados, los dibujos pueden estar errados por que presenten las
caracteristicas que se explican en los siguientes numerales

% Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 92 - 323517 a nombre de

INDUSTRIAS VOLMO S A.
% Fuente: http://secciones-cortes-roturas.blogspot.com/20711/12/cortes-de-detalle.html. Acceso 20 de diciembre de 2012



1 9-2-2-1 Acotacion

Como se indico anteriormente, 0s dibujos no pueden presentar cotas puesto que la norma colombiana no
lo admite®.  Adicionalmente, las cotas limitarian el alcance del derecho. Asi por gjemplo, el registro del
diserio de un automovil abarca cualquier objeto que comprenda dicha forma independientemente de su
famario. En este orden de ideas, al obtener el registro de dicho automovil el solicitante podra ejercer
acciones contra quien utiliza el diserio para producir un juguete como quien fabrica un medio de transporte.
En la figura 22%° se muestra la manera incorrecta de presentar un objefo acotado y en la figura 23%° se
ensefa la forma correcta en que deberia presentarse.

1451/ 1458

. 158421587 .

1 9-2-2-2 Incompletos

De ninguna manera se aceptaran solicitudes que no comprendan la totalidad de las vistas requeridas para
interpretar el Diseno Industrial para el que se requiere proteccion. £n el efemplo que se presenta en la figura
2457 se evidencia la necesidad de contar con la totalidad de las vistas, pues de lo contrario es imposible
saber si la parte posterior de la silla tiene 0 no una caracteristica esencial para establecer claramente cudl es
el Disefio Industrial registrado. Para el caso que se muestra, la omision de la vista posterior no permite
establecer si dicho modelo presenta alguna particularioad en esa cara.

Figura 23

64 Numeral 1.2.4.1 de la Resolucion 21447 de 2012, “Por la cual se madifican los Tulos X y XI de la Circular Unica de la Superintendencia
de Industria y Comercio.

% Fuente: http:/Awww. tecnovirtual.com/joomia/images/stories/recursos/web_dibujo/wwww.azucarysal.es/apuntes/\Web_Dibujo/acotacion.himl
% Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 07 - 047289 a nombre de SEAT, S.A.
% Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 11 — 171730 a nombre de GM GLOBAL
TECHNOLOGY OPERATIONS LLC.



Figura 24 A
Figura 24

Al verificar el diseilo y analizar la figura 24A%, que comprende la vista falfante, se puede establecer que la
silla tambien tiene una serie de particularidades que de ninguna manera podrian ser previstas sin contar con
la representacion grdfica de la parte posterior del objeto. Lo anterior tiene por finalidad que el producto se
presente completo, de manera que Si se registra, éste quede debidamente protegido en beneficio del
solicitante.

19-2-2-3 g/a'/r;flsiolos, Texto

De ninguna manera se aceptan dibujos que comprendan marcas, simbolos o texto, basicamente porque
dichos elementos son protegidos por otros derechos de la propiedad intelectual, entre ellos las marcas, que
cubren tanto las palabras (marca nominativa) como los simbolos, 0s cuales podrian constituir una marca
figurativa®. En la figura 17 se muestra el diserio de una caja , el solicitante debio eliminar las marcas y el
lexto que originalmente fenia la caja para que el registro fuera concedido. Ademds, es importante sefalar
que en el caso del diserio representado en la figura 17 la forma de la caja’™®, como tal, no estd protegida,
el disefio se olorgd a la apariencia externa de la misma.

% Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 11 — 171730 a nombre de
GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC.

% Numeral 1.2.4.1 de la Resolucion 21447 de 2012, “Por la cual se modifican los Titulos X y XI de la Circular Unica de Ia
Superintendencia de Industria y Comercio

'O Fuente: Base de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 04 - 126056 a nombre de BRIGGS & STRATTON
CORPORATION.



Diserio Original Diserio Corregido

19.2.2.4 ;.
[ | [ | [ | S@CCIO”GS (Lineas Punteadas)

De acuerdo con la legislacion vigente!', se puede registrar como Disefio Industrial toda pieza que hace parte
de un todo y que puede ser separada del conjunto para constituir por sf misma un producto independiente.

Figura 26 Figura 27

En la figura 26 se muestra el diserio de la rueda (rin) de un vehiculo™, aunque dicha rueda es utilizada como
parte de un automovil, ella puede ser separada y comercializada independientemente del vehiculo. Por
consiguiente, su proteccion mediante registro de Diserio Industrial es absolutamente posible.

7 Numeral 1.2.4.2 de la Resolucién 21447 de 2012, “Por la cual se modifican los Titulos X y XI de la Circular Unica de Ia
Superintendencia de Industria y Comercio.

2 Fuente: Base de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 11 - 171723 a nombre de GM GLOBAL
TECHNOLOGY OPERATIONS LLC.



Contraria a la posicion existente en relacion con las partes, no se permite el registro de la seccion de un
diserio, es decir, de una fraccion de un producto que se genera por un corte en cualquiera de 10s planos o
por el dibujo en linea continua de aristas, borde o0 de texturas, sin que dicha seccion constituya un producto
por sf mismo”®. Por efemplo en la figura 277 se muestra una seccion de una suela para zapato, donde solo
se reclama proteccion para el segmento representado en linea continua.

— -~

s ~ Esta solicitud fue negada por la Superintendencia de Industria y

/ N Comercio por considerar que la solicitud no es un Diserio
/ ﬂ \ Industrial, pues al eliminar la linea punteada (0 lneas
2 invisibles), la forma se toma incompleta toda vez que el

l & diserio se refiere a un objeto tridimensional y Si las lineas
| | inferiores desaparecen, el diserio queda sin soporte de forma
\ puesto que un diserio tridimensional debe estar constituido

por una figura cerrada que ocupa un espacio (X, Y, Z) en el
¥ espacio. Al eliminar la linea punteada el diserio solicitado Seria
~ 7 el que se representa en la figura 27A.

~ - ~
Figura 27A
Dentro de este contexto es importante anotar que la legislacion prevé el uso de la linea punteada a titulo
lustrativo, especificamente, para indicar un objeto para el cual no se solicita proteccion, siempre y cuando
el disefio solicitado sea una parte que se puede independizar de dicho objeto y el empleo de dicha linea
tenga por finalidad establecer la ubicacion o disposicion del elemento reclamado dentro del producto del
cual hace parte. En estos casos el disefio reivindicado se dibujara en linea continua y la o las figura(s) que
se representen en linea punteada no serdn parte del estudio ni de la materia para la cual se otorga la
proteccion’.

Como se muestra en la figura 2876, el diserio para el que se solicita
registro es la suela, dibujada en linea continua, pero el solicitante
ilustra con linea punteada un zapato a fin de indiicar la ubicacion del
objeto reclamado y de facilitar la interpretacion del Diserio Industrial.

Figura 28

73 Numeral 1.2.4.2 de la Resolucion 21447 de 2012, “Por la cual se modifican los Titulos X y XI de la Circular Unica de Ia
Superintendencia de Industria y Comercio.

" Fuente: Base de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N°® 11 - 171723 a nombre de GM GLOBAL
TECHNOLOGY OPERATIONS LLC.

75 Numeral 1.2.4.2 de la Resolucion 21447 de 2012, “Por la cual se modifican los Titulos X y XI de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

5 Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 06 - 107116 a nombre de
WOLVERINE WORLD WIDE, INC.



1 9-2-3 Despieces

Tampoco se aceptan como representacion grafica las figuras de objetos despiezados, pues ellas impiden
saber a ciencia cierta si se solicita el registro para el elemento en su conjunto o para alguna pieza del
mismo. Asf por giemplo, el dibujo de la izquierda de la figura 297" muesira una bicicleta despiezada, en ella
no es posible saber como es el aspecto de la bicicleta ensambiada, ni es factible establecer si el derecho
Se reclama para la bicicleta, para las ruedas, para la silla o para alguna otra parte que constituya un producto
independiiente. En este orden de ideas, la SIC solo admite dibujos que ilustren el objeto completo, tal como
se muestra en el dibujo de la derecha de la misma figura.

Figura 29

19-2-4 Fotografias @ o

La legislacion vigente acepta la presentacion de g
fotografias como figuras para ilustrar el Disefio

Industrial para el cual se solicita un registro’®. £n la
figura 307°se muestran fotografias de las vistas que ;¢

representan un diseno para el cual se solicita %

proteccion mediante registro de Diserio Industrial,
Figura 30

T http://melisarico.blogspot.com/2011/04/bicicleta-plegable-de-montana.html. Acceso 20 de diciembre de 2012,

78 Literal c) del articulo 119 de la Decision 486 de la Comunidad Andina

" Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 12 - 143032 a nombre de
PELANAS SAS.



Sin embargo, en el caso de emplear fotografas sera necesario tener en cuenta su nitidez y eliminar el fondo
de la misma para evitar confusiones al momento de establecer cual es el objeto para el que se solicita
proteccion. Por giemplo en la figura 31%° no es claro cudl es el objeto de la solicitud, si el faro superior, €l
faro inferior o el bumper. Sumado a ello, en el fondo se encuentran elementos que no pertenecen a la
proteccion que se solicita, entre ellos una marca.

Adicionalmente, con las fotograffas
se debe tener especial cuidado
con los colores, pues dado que el
registto de Disefio  Industrial
protege el aspecto o la apariencia,
si se presenta una fotografia en un
color diferente de negro y grises, la
proteccion se limitard al disefio en
el color que se solicita

Figura 31

19-2-5 lv78iri302ﬁos

La Decision 486 establece que la solicitud de registro de Disefio Industrial debera comprender un Unico
Diserio Industrial®’ . Siendo asi y dado que el articulo 133 no hace alusion a que las disposiciones del
articulo 36, relativo a la division de las solicitudes de patentes, puedan ser aplicables a los disefios
industriales, la SIC solo aceptard solicitudes que hagan referencia a un Unico objeto y no permite la
radicacion de solicitudes divisionales una vez se ha otorgado la fecha de presentacion.

Asl las cosas, ofro error frecuente es la presentacion
de solicitudes con representaciones que muesiran mas
de un objeto, tal como se ilusira en la figura 32%.

lgualmente es frecuente el error de presentar en la
misma solicitud dos disefos similares o relacionados,
tal es el caso de un objeto que puede ser producido
con dos alternativas de disefio o un objeto que puede
transformarse y adoptar varias formas.

Figura 32

http://www.bolido.com/2012/10/salon-del-automovil-2012-toyota-anuncio-dos-novedades-el-nuevo-camry-hibrido-y-el-esper
ado-ft86/. Acceso del 20 de diciembre de 2012.

81 iteral ¢) del articulo 119 de la Decision 486 de la Comunidad Andina

82Karim Rashid. http://i-desing.blogspot.com/2008_05_01_archive.html. Acceso 20 de diciembre de 2012.




En este sentido es importante tener en cuenta que se debera presentar una solicitud por cada alternativa o
cada forma diferente. En la figura 33% se muestra un glemplo de un juguete que puede ser modificado
para que adquiera una configuracion diferente, cada una de las formas ilustradas deberd Ser reclamada en
una solicitud diferente y contara con su propio registro.

Figura 33

19-2-6 chg iIiDaiseﬁos

Incluso cuando la forma sea aplicable a una familia de diserios, esto es, diferentes productos que en su
conjunto comparten un mismo concepto de diserio, es decir la forma, y se relacionan en su funcion aun
cuando son objetos independientes, el solicitante podra presentar dichos objetos en una misma solicitud vy
se aplicaran las tasas indicadas para este tipo de modalidad. En este sentido es importante hacer énfasis
en que las familias de disefios no son variaciones de un mismo disefio, ni partes o secciones de un mismo
objeto®. La Unica diferencia con solicitudes que no cubren una familia es que la SIC establecid en su
resolucion de tarifas®® una reduccion de tasas que aplica para los registros de solicitudes que hacen
referencia a familias de disenos. Los objetos que comprenden la familia de diserios se pueden presentar en
una unica solicitud teniendo como limite maximo la presentacion de cinco objetos.

8 Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitudes N° 05 — 078846, 05 —
(078846A, 05 - 0788468, 05 — 078846C a nombre de MATTEL, INC.

8 Numeral 1.2.4.3 de la Resolucién 21447 de 20712, “Por la cual se modifican los Titulos X y XI de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

% Articulo 2 de la Resolucion 173 de 2013, “Por la cual se deroga la Resolucion nimero 79462 del 21 de diciembre de 2012,
se filan las tasas de propiedad industrial para el afio 2013y se modifica la Circular Unica del 19 de julio de 2001
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En la figura 34%° se muestra un ejemplo de familia de diserios, donde tres / // \
objetos diferentes como son el tenedor, el cuchillo y la cuchara comparten |
el mismo concepto de forma. \ 2 |
\ /
/

1 9 3 Comprobante S - -

sed (e Pago Figura 34
La solicitud de registro de un Disefio Industrial se presentara ante la Oficina Nacional Competente
(Superintendencia de Industria y Comercio) y deberd contener el comprobante de pago de las tasas

establecidas. La cantidad a cancelar debe ser revisada en la resolucion de tarifas vigente, la cual puede ser
consultada en la pagina web de la Superintendencia de Industria y Comercio (www.Sic.gov.co).

El pago de las tasas correspondientes a los tramites que se adelantan ante la SIC debera efectuarse
mediante cheque o efectivo consignado en la Cuenta No. 062754387 del Banco Bogotd; a nombre de la
Superintendencia de Industria y Comercio; Referencia 1:01 v Referencia 2, citando el ndmero del
documento de identidad del solicitante.

Los recibos del banco deben ser presentados, junto con el petitorio y las figuras, en la ventanilla de
radicacion de la Superintendencia de Industria y Comercio, Carrera 13 No. 27-00 Piso 5, Bogota, D.C.,
Colombia.

1 9-4 Poder

Si el solicitante no es residente en Colombia 0 no desea presentar y hacer el seguimiento del framite del
registro por s mismo, debera designar un apoderado mediante la presentacion de un poder simple, esto
en virtud a lo establecido en el articulo 42 de la ley 1429 de 2010%, que precisa que no existe la
obligatoriedad de hacer presentacion personal, autenticacion o legalizacion a poderes otorgados para
adelantar asuntos de Propiedad Industrial,

% Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitudes N° 09 - 000069, 09 -
000071, 09 - 000075 a nombre de FABRICA DE CUBIERTOS S.A.C.

¢ Articulo 42 de la ley 1429 de 20710 se relaciona con la EXCLUSION DE LA PRESENTACION PERSONAL DE LOS PODERES
PARA ADELANTAR TRAMITES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y establece “Los poderes que se
confieran para adelantar framites ante la Superintendencia de Industria y Comercio y Cdmara de Comercio. Los poderes que se
confieren para adelantar tramites ante la Superintendencia de Industria y Comercio, relacionados con el registro de signos distintivos
y nuevas creaciones, no requeriran presentacion personal.

Se presumen auténticas, mientras no se compruebe lo contrario mediante declaracion de oficina competente, las actas de los
organos sociales y de administracion de las sociedades y entidades sin animo de lucro, asf como sus extractos y copias autorizadas
por el Secretario 0 por el Representante de la respectiva persona juridica, que deben registrarse ante las Camaras de Comercio. En
consecuencia, no se requerira realizar presentacion personal de estos documentos ante el secretario de la Camara de Comercio
correspondiente, juez o notario.”



El poder requerido para adelantar los tramites de propiedad industrial ante la SIC podra otorgarse mediante
documento privado y referirse a una 0 mas solicitudes de registro, debidamente identificadas en el poder 0
a todas las solicitudes o registros existentes o futuros del poderdante®. Cualquier abogado registrado en
Colombia puede actuar como agente.

Para la presentacion de poderes se debera diligenciar el formulario PI00-FO6%°, en procura de facilitar la
ubicacion del formato antes mencionado, éste serd incluido a este documento como Anexo |,

En caso que el solicitante sea una persona juridica, dicho poder debera ser firmado por el representante
legal.

1 9-5 Cesion

La Decision 486 establece que el derecho de registro de Diserio Industrial pertenece al disefiador y este
podra transferirlo®. Siendo asf, si la solicitud no es presentada por el disefiador o los disefiadores que
crearon el objeto, la solicitud deberd incluir una copia del documento que acredite la cesion del derecho del
disenador al solicitante 0 a su causante.

En caso de existir un vinculo contractual entre el disefiador y el solicitante, se presumen transferidos 10s
derechos del disenador a favor del contratante 0 del empleador respectivamente. Para que opere esta
presuncion se requiere que el contrato respectivo conste por escrito”.

Numeral 1.2.1.3 de la Resolucién 21447 de 2012, “Por la cual se modifican los Titulos X y XI de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

%Numeral 3 de la Circular 06 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio el 15 de agosto de 2008.

PArticulo 22 de Decision 486 de la Comunidad Andina sefiala: “El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podra
ser transferido por acto entre vivos o por via sucesoria”.

9Articulo 29 de la Ley 1450 de 2011 que establece: “TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Salvo pacto en contrario, los
derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestacion de servicios o de trabajo se presumen
transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Para que opere esta presuncion se requiere que el contrato
respectivo conste por escrito.”



1 9 6 Documento
aP de Prioridad
Cuando se reclama prioridad de una solicitud anterior, el solicitante debe presentar una copia certificada del

documento de prioridad para cada solicitud anterior correspondiente (es decir, una copia certificada de la
primera solicitud) dentro de los 9 meses contados a partir de la fecha de prioridad (més antigua).

Si el documento de prioridad no se presenta en el plazo de 9 meses, la SIC hard caso omiso de la
reivindicacion de prioridad sin dar al solicitante la oportunidad de presentar el documento de prioridad
dentro de un plazo razonable®.

m REQUISITOS MINIMOS PARA LA PRESENTACION

Los requisitos minimos que debe contener una solicitud de Disefio Industrial son muy sencillos pues para
obtener una fecha de presentacion basta con presentar los siguientes documentos:

0o Petitorio con indicacion de solicitud v datos del solicitante y del Disefio Industrial
()] Representacion grafica
(> ) Tasa y comprobante de pago

La falta de alguno de estos documentos ocasionara una invitacion por parte de la Superintendencia de
Industria y Comercio para que el solicitante subsane todos los defectos que impide que €l registro sea
admitido a framite.

La fecha de presentacion solo se asignara cuando los defectos de la solicitud hayan sido superados. La
obtencion de esta fecha es esencial a fines de: establecer el estado del arte que sera tenido en cuenta al
momento de efectuar la busqueda de documentos que podrian afectar la novedad del disefio, reclamar el
derecho de prioridad en otros paises y de ser otorgado el derecho, determinar el dia a partir del cual se
encuentra vigente el Registro del Diserio Industrial.

F3) FECHA DE RADICACION Y FECHA DE PRESENTACION

La Oficina Nacional Competente admitira la solicitud a tramite y otorgard una fecha de presentacion,
siempre y cuando ésta contenga por 1o menos 10s siguientes elementos:

a. La indicacion de que se solicita el registro de un Diseno Industrial;
b, Datos de identificacion del solicitante 0 de la persona que presenta la  solicitud y que permitan
a la Oficina Nacional Competente comunicarse con esa persona;



C. La representacion grafica o fotografica del Disefio Industrial vy,
d. El comprobante de pago de las tasas establecidas™.

Sial momento de la presentacion de la solicitud de Disefio Industrial, dicha solicitud no cumple con los
requisitos a que se refiere el articulo 119 de la Decision 486, la Superintendencia otorgara al solicitante un
plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de notificacion para que complete la documentacion
dentro del plazo antes sefalado.  Si los documentos faltantes son aportados dentro del periodo ya
mencionado, la fecha de presentacion de la solicitud serd aquella cuando la SIC reciba la totalidad de la
informacion requerida y, a partir de ese momento, se continuara con el tramite.  Si por el contrario, 10S
documentos no son presentados en el tiempo previsto, la solicitud se considerard no presentada y asf le
sera notificado al solicitante®,

Una vez la solicitud cumpla con los requisitos minimos del articulo 119 de la Decision 486, pero se advierta
que aun carece de algun requisito formal, la Superintendencia de Industria y Comercio le asignara una fecha
de presentacion y requerira al solicitante para que subsane o complete la informacion necesaria®.

De ofra parte y en relacion con las solicitudes de inscripcion de afectaciones, tales como cambio de titular,
de nombre, domicilio, direccion y demas afectaciones, la fecha de presentacion sera la fecha de su
radicacion, a pesar que los documentos exigidos para adelantar estos tramites se encuentren incompletos.
En este Ultimo caso, la SIC requerira la informacion faltante para que sea completada en el termino de (2)
meses contados a partir de la fecha de notificacion. Si el solicitante no aporta la informacion dentro del
plazo antes mencionado, se considerara que ha desistido de la misma, procediéndose, en consecuencia,
a ordenar el archivo de la inscripcion, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva
solicitud®.

F7] FORMAS DE PRESENTAR LA SOLICITUD

Las solicitudes de Disefos Industriales y los documentos requeridos o presentados durante su tramite
podran ser radicados en papel 0 en medios electronicos, sin necesidad de autenticacion o legalizacion, a
menos que se desee renunciar al derecho, caso en el cual el memorial radicado ante la SIC debera contar
con la presentacion personal o utilizar firma digital®”,

% Articulo 119 de la Decision 486 de la Comunidad Andina

% Numeral 1.2.1.5 de la Resolucién 21447 de 20712, “Por la cual se modifican los Titulos X y XI de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

% Numeral 1.2.1.5 de la Resolucién 21447 de 2012, “Por la cual se modifican los Titulos X y XI de la Circular Unica de Ia
Superintendencia de Industria y Comercio.

% Numeral 1.2.1.5 de la Resolucién 21447 de 2012, “Por la cual se modifican los Titulos X y XI de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

9 Numeral 1.2.1.2 de la Resolucién 21447 de 2012, “Por la cual se modifican los Titulos X y XI de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio.



Para la presentacion de solicitudes por medios electronicos, la SIC dispone de tramites y servicios en linea.

En relacion con la radicacion en ventanilla, el petitorio de la solicitud y los anexos de dicha solicitud podran
ser presentados en medio magnético (CD-ROM o DVD-ROM). No obstante, el petitorio deberd ser
presentado fisicamente para que el solicitante cuente con una copia que tenga el sello de radicado emitido
por la SIC. Al utilizar la alternativa de aportar los documentos en medio magnético sera necesario tener en
cuenta que los archivos digitalizados tengan una resolucion minima de 300dpi y estén en formato PDF o
TIFF,

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UN DISENO INDUSTRIAL
EN COLOMBIA

El procedimiento para obtener un Disefio Industrial cumple tres etapas:

1. Admision
2. Examen de forma
3. Examen de Registrabilidad

23 1 Admision y

m B Fecha de Presentacion

Una vez radicada, la solicitud de Disefio Industrial se somete a un examen preliminar realizado por un
funcionario del Centro de Documentacion e Informacion para determinar si cumple con 10S requisitos

administrativos para iniciar el framite. Si la solicitud cumple con los requisitos se le asignara una fecha de
presentacion y un numero con el cual el solicitante ubicara la solicitud posteriormente.

Como se habia indicado anteriormente, los requisitos que la legislacion® tiene estipulado para ser admitida
a tramite una solicitud de Disefo Industrial y asignarle la fecha de presentacion son:

Indicacion de que se solicita la Concesion de un Registro de Disefio Industrial

Los datos de identificacion del solicitante;

Representacion grafica o fotografica del Disefio Industrial o muestra del material que incorpora el
diseno.

Comprobante de pago de las tasas establecidas.

© 000

% Numeral 1.2.1.2 de la Resolucion 21447 de 2012, "Por la cual se modifican los Titulos X y X! de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
% Articulo 119 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.



23 2 Andlisis del Objeto y S
nd= Asignacion de una Clasificacion

Inicialmente se realiza por parte de un examinador la clasificacion de la solicitud de acuerdo con la
Clasificacion Internacional del Arreglo de Locarno, segun el tipo particular del articulo con el cual esta
relacionada la solicitud,

23.3 e Forma

Luego de establecida la clasificacion se procede a un primer examen de forma donde el examinador verifica
el cumplimiento de los requisitos de forma establecidos en la legislacion'®,

Si la solicitud cumple con los requisitos formales, se envia a publicacion el extracto de la solicitud, el cual
ademds de la informacion bibliografica debe contener una figura caracteristica del diserio.

Ahora bien, si los requisitos de forma no son cumplidos en su totalidad, el examinador elabora un
requerimiento al solicitante expresandole claramente las objeciones que tiene con respecto a la solicitud, €l
cual es notificado mediante fijacion por lista. El solicitante tiene un plazo de 30 dias siguientes a la fecha de
notificacion para complementar su solicitud. Este tiempo puede ser extendido a peticion del solicitante v
previo pago de una tasa de prorroga por un periodo igual,

Posteriormente, una vez se ha remitido la respuesta al requerimiento por parte del solicitante, la Oficina
verifica si se han subsanado los defectos de forma resultantes del examen de forma dentro del término
establecido.

Si el solicitante ha respondido correctamente a las objeciones se envia a publicacion el extracto de la
solicitud, el cual ademas de la informacion bibliografica, debe contener una figura caracteristica del diserio.

Sifinalizado este periodo las objeciones no han sido subsanadas, la solicitud se considerara abandonada’®,
se le notificara al solicitante y perdera su prelacion. Sin perjuicio de ello, la Oficina Nacional Competente
guardard la confidencialidad de la solicitud.

190 Articulos 117 y 118 de la Decision 486 de la Comunidad Andina
101 Articulo 120 de la Decision 486 de la Comunidad Andina



23 -4 Publicacion

El objetivo de la publicacion es divulgar la solicitud de registro del Diserio Industrial, para que quien tenga
legitimo interés presente oposicion que pueda desvirtuar su registro’®,

En caso de presentarse alguna inconsistencia en la publicacion, el solicitante puede pedir correccion de la
misma. Si el error fue de éste, se debera pagar una tasa para su rectificacion. Si la inconsistencia fue dada
por parte de la SIC, no se requiere cancelar ninguna tasa y tan solo la peticion de enmienda por parte del
solicitante sera suficiente. La correccion se efectuard en la siguiente Gaceta.

Si se presenta un desistimiento antes de la publicacion de la solicitud, ésta no sera publicada.

23-5 Oposicion

La Decision 486 establece un plazo de 30 dias contados a partir de la fecha de publicacion para presentar
oposicion.  Este plazo podra ser extendido por otros 30 dias para aportar pruebas y sustentar los
argumentos por los cuales el oponente considera que el registro no debe ser concedido’®,

Si la oposicion ha sido presentada en debida forma y dentro del plazo establecido, la SIC notificara al
solicitante de la existencia de dicha oposicion a fin de que dentro de un plazo de 30 dias contados a partir
de la fecha de notificacion, prorrogable por igual periodo, haga valer sus argumentaciones de defensa o
presente documentos, si 1o considera necesario, para demostrar |a novedad del disefio!®,

Los argumentos tanto del solicitante como del opositor se tendrdn en cuenta cuando se realice el examen
de fondo.

23 6 Examen de Fondo o de o _

O Registrabilidad del Diseno Industrial

El examen de registrabilidad tiene como finalidad determinar la concesion o negacion del registro de Diserio
Industrial.

Este examen es realizado por un examinador, quien analiza el disefio y verifica que el producto u objeto
que se quiere proteger corresponde a una forma externa, ya sea derivada de una combinacion de lineas y
colores hidimensional o tridimensional, contorno, configuracion, textura, etc'®,

102 Articulo 121 de la Decision 486 de la Comunidad Andina
103 Articulo 122 de la Decision 486 de la Comunidad Andina
104 Articulo 123 de la Decision 486 de la Comunidad Andina
195 Articulo 113 de la Decision 486 de la Comunidad Andina



También se analizara que su apariencia no sea el resultado de consideraciones de orden técnico 0 su
funcion téenica, es decir, que no haya un aporte arbitrario por parte del disenador, o que la forma que se
le haya dado sea para permitir que el producto que incorpora el disefio sea montado mecanicamente 0
conectado con ofro producto del cual forme parte'®.

Asi mismo, el examinador realizard una busqueda de anterioridad en bases de datos de diseno, o cualquier
ofro medio por el cual haya podido ser publicado, y verificara que el Disefio Industrial solicitado sea
novedoso, para ello estudiard los dibujos anexados y los comparara con los presentados o registrados
anteriormente y que han sido publicados en fecha anterior a la fecha de presentacion o de prioridad, si ésta
ha sido invocada correctamente. Si al efectuar la evaluacion el resultado es que el disefio es novedoso, el
examinador procedera a recomendar la concesion del registro y asignara a la solicitud un nimero de
certificado. De lo contario, es decir, si el disefio no es novedoso, el examinador recomendara la negacion
del derecho.

Ahora bien, el disefio reclamado no puede ser igual ni tener caracteristicas muy similares (secundarias)'®”
a los de un disefo ya existente. Para garantizar el cumplimiento del requisito antes mencionado, el
evaluador adopta la posicion de un consumidor informado, es decir, la posicion de una persona que, sin
Ser un experto técnico, tiene conocimientos sobre un producto y presta un grado de atencion elevado al
adquiriflo. - Especificamente, el examinador determina si dicho consumidor confundiria las caracteristicas
novedosas del diseno solicitado con el aspecto externo de un producto ya existente y basandose en el
resultado de este andlisis recomendara conceder 0 negar el registro mediante una Resolucion, la cual es
notificada debidamente al solicitante.

23-7 Recursos

Cuando una de las partes, el solicitante 0 el opositor (si lo hubiere) no esta de acuerdo con la decision
tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio, podra interponer un recurso de apelacion ante
el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Estos recursos pueden ser interpuestos por cualquiera de las partes, sea que se conceda 0 se niegue la
solicitud. Ante una concesion, el recurso se presenta por errores sobre derechos concedidos, o por parte
de opositores, si los hay; y en caso de negacion, el solicitante interpone el recurso si no esta de acuerdo
con la decision tomada y pide se revoque la resolucion impugnada.

1% Articulo 116 de la Decision 486 de la Comunidad Andina
107 Articulo 124 de la Decision 486 de la Comunidad Andina



Luego de realizar el estudio se determina confirmar o revocar la decision tomada en la resolucion
impugnada y se le nofifica al solicitante mediante notificacion de la Resolucion.

El esquema del procedimiento correspondiente al tramite de una solicitud de registro de Disefio Industrial
sera incluido como el Anexo lll.

23-8 Notificaciones

Para las notificaciones mencionadas en las diferentes etapas del procedimiento de registro, el solicitante
puede ingresar a la pagna de la Superintendencia de Industia 'y  Comercio
http://www.sic.gov.co/en/web/guest/notificacion-nuevo-sistema y conocer las diferentes notificaciones, ya
sea en listados o en notificaciones por resolucion

Q LISTADO UNICO DE NOTIFICACIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No. 460

Industria y Comercio

SUPERINTENDENGIA Martes 18 de Diciembre de 2012

En el siguiente instructivo encontrara la forma de visualizar las notificaciones proferidas a usted:

1. Para buscar un documento utilice el filtro que aparece en la cabecera del listado:

Listado de Actos Administrativos

EXPEDIENTE No. | ACTO No. NOTIFICADO | APODERADO VENCIMIENTO VER

Puede buscar por: No. de Expediente, No de Acto Administrativo, Solicitante, Persona Notificada y Fecha de
Vencimiento

2. Hl listado esta agrupado por las dependecnias de la Diegadura de Propiedad Industrial:

Listado de Actos Administrativos

EXPEDIENTE No. | ACTO No. NOTIFICADO | APODERADO VENCIMIENTO VER

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS / 1204 Registro (s)

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES - 179 Registro (s)

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - 130 Registro (s)



3. Por dependencia, el listado esta agrupado por tipo de acto administrativo y por subtipo:

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS - 1049 Registro (s)
O RESOLUCION

O Desplegar Listado
OOFICIO

D ADMITE CANCELACION Y TRASLADO

O CAUCION

[ ORDENA RECONSTRUCCION PARCIAL DE EXPEDIENTE

O REQUERIMIENTO

DOREVOCA PUBLICA

OTRASLADO

4, Las resoluciones no tienen subtipo y se ven haciendo click en OAESOLUCION los demas documentos se ven asi:
DO Desplegar Listado

O OFICIO
I ADMITE CANCELACION Y TRASLADO
O CAUCION
OORDENA RECONSTRUCCION PARCIAL DE EXPEDIENTE
O REQUERIMIENTO
DIREVOCA PUBLICA
OTRASLADO

5. Para desplegar el listado, se hace clic en el icono que esta al lado de cada tipo y subtipo O, Para ocultarlo, se hace click nuevamente en el mismo icono.

FZ] CONSIDERACIONES ADICIONALES

24-1 Indumentaria

En Colombia es posible proteger mediante la figura de registro de Diserio Industrial la indumentaria. Para
este tipo de objetos las vistas serdn las mismas que las exigidas para cualquier ofro producto’®,

. | |
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Figura 35

108 Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 09 - 066561 a nombre de
COLOMBIA CHEF.



24-2 /Dli;gitolitectdnico

De acuerdo con la legislacion colombiana los planos arquitectonicos son considerados una obra y como tal
deben ser protegidos mediante derechos de autor. No obstante, el aspecto externo de una construccion,
entre ellas viviendas, edificios o estructuras publicas (puentes, paraderos, casetas) puede ser protegido via
Diserio Industrial. £/ efemplo de la figura 36 ilustra un plano arquitectonico’™ que carece de proteccion
mediante mecanismos de propiedad industrial y la apariencia externa’™® de un edificio, el cual puede ser
sujeto de un registro de Diserio Industrial.

Aspecto externo de una construccion

Registrable mediante Diserio Industrial Considerando una obra arquitectonica
No registrable mediante Diserio Industrial

24-3 B?‘(;GSS

En Colombia no es posible proteger la apariencia de un establecimiento o la imagen comercial (frade dress).
Sin embargo, algunos elementos de la imagen comercial podrfan ser objeto de proteccion.  Asf por
elemplo, los establecimientos para ventas que constituyan una unidad, como también los elementos
mobiliarios, podrian estar protegidos como un diserio tridimensional y el disefio bidimensional aplicado a
papeleria, cajas y diapositivas utilizadas en la comercializacion de un producto ha sido concedido por la SIC.
Ejemplos de este tipo de diserios se muestra en las figuras 37A"" y 37872, donde se ensefia una estacion
plegable para venta de alimentos y el disefio comporativo de fondo de material de mercadeo,
respectivamente.

1%http://soloplanos.com/planos-de-casa-moderna-con-subsuelo/. Acceso 20 de diciembre de 2012

"9Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitud N° 12 - 049197 a nombre de
ANDRES DARIO RODRIGUEZ SANDOVAL.

Fuente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitudes N 05 - 094279 a nombre de
CARLOS EDUARDO HERNANDEZ MACIAS.

T%Fyente: Base de Disefios Industriales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitudes N° 11 — 037579, 11 -
037583 a nombre de NOVARTIS AG.



Figura 37A Figura 37B

2 4 4 Solo Se Prot.ege .
n®™¥ La Apariencia Externa

Vista Posterior

Vista Frontal Es importante tener en cuenta que la

== Superintendencia de Industria y Comercio solo
concede, mediante el registro de un Diseio
Industrial, proteccion para la apariencia externa.
Siendo asi, el disefio de un tomacorriente (figura 38)
puede ser registrado en su aspecto externo; esto

00 significa que la parte visible al usuario estara
] protegida. Pero su cara posterior, donde se
o encuentran sus partes funcionales cuyo diserio
S S responde a parametros técnicos, aunque hacen

Figura 38 parte del mismo producto, no gozard de ningun
derecho de exclusividad via Diseno Industrial

FX] ALCANCE DEL DERECHO

El registro de un Disero Industrial conferira a su fitular el derecho a excluir a terceros de la explotacion del
correspondiente disero.

En virtud del registro el titular podra actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique,
importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comerciamente productos que incorporen 0
reproduzcan el Diseno Industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo

diseno sdlo presente diferencias secundarias con respecto al disefio protegido o cuya apariencia sea igual
a ésta.



FZ] LIMITACIONES A LOS DERECHOS EXCLUSIVOS

Al'igual que la legislacion sobre patentes, para los Disefios Industriales se prevén ciertas limitaciones a 10s
derechos exclusivos. Esas limitaciones permiten que el sistema de proteccion permita cumplir su funcion de
estimular y proteger al creador del diserio sin coartar ciertas actividades de sus competidores. EI ADPIC asi
lo estipula en su art.26, parrafo 2,

Las principales limitaciones a que hace referencia la Decision 486 de la Comunidad Andina'™ son:

26 1 Ambito
» & Privado
El derecho exclusivo sobre un Disefio Industrial solo se puede oponer contra actos que terceros realicen sin

autorizacion con fines industriales o comerciales, quedando, por lo tanto, fuera del ambito de proteccion
los actos realizados en el ambito privado v con fines no comerciales;

26 2 Ensenanza y

nds Experimentacion

El derecho exclusivo sobre un Disefio Industrial no permite a su fitular oponerse a actos de utilizacion o
reproduccion del Diseno Industrial que se realizaran con fines de educacion, de ensefianza en un campo

académico o de experimentacion con respecto al producto que lo incorpora. Estas limitaciones son vdlidas
siempre y cuando no perjudiquen la normal explotacion econdmica del disefio por su titular.

26-3 Q?Itagignrtgcho”"

El derecho exclusivo sobre un Diserio Industrial le da la posibilidad de controlar la fabricacion y la primera
introduccion en el comercio de un producto que incorpora el disefio protegido. El titular puede comercializar
este producto directamente 0 a través de un fercero autorizado (un licenciatario o una empresa
economicamente vinculada). Una vez efectuada esa primera introduccion en el comercio por el titular o un
tercero con su consentimiento, ese derecho exclusivo se AGOTA con respecto a ese producto y el titular del
derecho no podra valerse de el para impedir la comercializacion posterior del mismo.

3art 133, art. 53, Decision 486 de la Comunidad Andina
T4Art, 131, Decision 486 de la Comunidad Andina



26 4 Aspecto Dictado Por El

n®™=% Orden Técnico o Funcion Técnica

Los Diserios Industriales protegen la forma externa sin importar el efecto técnico que tengan. El Diserio
Industrial excluye, por lo tanto, aguello que estuviese determinado exclusivamente por razones técnicas o

funcionales. Debido a esto la legislacion considerd que era necesario limitar el alcance del derecho a 10s
aspectos del producto que son arbitrarios del diseriador.

Por lo tanto, el derecho queda limitado a los elementos o caracteristicas que no estuviesen dictadas por la
funcion o por imperativos de orden técnico.

La proteccion conferida a un Disefio Industrial no comprendera aquellos elementos o caracteristicas cuya
reproduccion exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el disefio sea montado
mecanicamente 0 conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitacion no se aplicara
tratandose de productos en 1os cuales el diserio radica en una forma destinada a permitir el montaje o la
conexion multiple de los productos, o su conexion dentro de un sistema modular'™®,

FZ] EXPLOTACION DE LOS DERECHOS

Ahora que ya se han tomado las medidas necesarias para proteger un Disefio Industrial, serd necesario
decidir sobre la mejor manera de comercializar y obtener algtn beneficio de dicho registro. El titular (duefio)
de un Diserio Industrial registrado, tiene el derecho exclusivo en Colombia para fabricar, importar, ofrecer,
introducir en el comercio o utilizar comercialmente productos que incorporen o reproduzean el Diserio
Industrial,

También puede vender todo o parte de sus derechos a los demas (conocido como "cesion"), ©
simplemente puede autorizar a otros a utilizar el diserio estando sujetos a unas condiciones establecidas
(conocido como "licencia").

27 o 1 Cesion

La cesion se produce al vender la totalidad o parte de los derechos sobre el disefio a un tercero. Este
tercero (0 "cesionario”) asume los derechos de propiedad a fabricar, importar, introducir en el comercio 0
negocio, utilizar o vender productos a los que se aplica el disefio registrado v para autorizar a otros a hacer
lo mismo. El'intercambio se hace. por 1o general, por dinero. La cesion debera hacerse por escrito y no hay
formas estandar para ello, pues la negociacion estara sujeta a 1o que acuerden las partes.



El nuevo propietario debe asegurarse de que la cesion se inscriba en la SIC, que se realiza mediante el
diligenciamiento del Formulario de Cambio de Titular para Nuevas Creaciones, formato PI02-F19 v el envio
de una copia del documento de cesion junto con la tasa correspondiente. Los detalles sobre las tasas y €l
formulario de presentacion estan disponibles en el sitio web (www.sic.gov.co). Si no se presenta €l
formulario antes mencionado, la afectacion debera ser demostrada mediante original o copia de:

(> El contrato en el que conste la cesion firmada por las partes.

() ) El extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad. El extracto  del contrato debe
contener las paginas del contrato donde conste la cesion del derecho y en las que se evidencien
las partes del contrato.

(p ) La sentencia judicial que ordene el cambio de titularidad.

Cuando el cambio afecte varios registros o titulos, bastara con la presentacion y una tnica solicitud en la
cual se indiquen los nimeros de registro o titulos para los cuales se desea efectuar la inscripcion.

Asi mismo, la cesion se puede inscribir ante la SIC cuando el derecho ya se ha concedido y/o registrado o
cuando la solicitud esta en el proceso de registro, en cuyo caso se debera diligenciar el Formulario de
Inscripcion de Afectaciones PIOO-FO2 en lugar del sefalado anteriormente,

27-2 Licencias

En algunos casos, los beneficios economicos pueden venir de la licencia de un diserio. Con la licencia de
su diseno, se autoriza que otra persona utilice el derecho obtenido en los términos y condiciones
particulares establecidas en un acuerdo de licencia. El titular mantiene la propiedad y puede, en algunos
casos, otorgar licencia para mas de una parte (sublicencias). Estas licencias también se pueden inscribir
ante la SIC.

27 3 ¢ Como Hacer
R Valer Sus Derechos?

El titular puede tomar accion legal contra cualquier persona que infrinja su disefio en Colombia. La accion
legal debera iniciarse dentro de los fres anos de la presunta infraccion.

Desde el 12 de julio de 2012, fecha en que entrd a regir el Codigo General del Proceso’, la
Superintendencia de Industria y Comercio tiene facultades jurisdiccionales en materia de Propiedad
Industrial, es decir, actia como un juez de la Republica cuando hay un demandante o accionante que
considera que existe una infraccion de derechos de propiedad industrial. Siendo ai, el titular de un Registro
de Diserio Industrial podra instaurar ante dicha entidad sus demandas cuando sienta vulnerados sus
derechos.



El framite de estos asuntos se realiza mediante los procedimientos verbales previstos en el Cadigo de
Procedimiento Civil, la ley 1395 de 2010 v, en lo que resulte pertinente, por lo establecido en las
disposiciones del Codigo General del Proceso recien sancionado.

FI] nNuLiDAD

Segun el articulo 132", la Oficina Nacional Competente (SIC) decretara de oficio 0 a solicitud de cualquier
persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de Disefio Industrial, cuando:

El objeto del registro no constituyese un Diserio Industrial;

El Diseno Industrial no cumpliese con los requisitos exigidos para su - proteccion;

El registro se hubiese concedido para una materia excluida de proteccion como Disefio Industrial; o,
Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislacion nacional para 10s actos
administrativos.

oo o

FZ] PROTECCION EN OTROS PAISES - ARREGLO DE LA HAYA

29-1 géegL'Oa Haya

Colombia en este momento no es parte del Arreglo de la Haya, pero es importante conocer que existe un
sistema para el registro internacional de disefios industriales que se aplica en los paises que son parte del
Arreglo de La Haya. Este sistema les ofrece a los propietarios de diserios industriales, la posibilidad de
proteger sus disefios en varios paises, (Partes Contratantes, actualmente 60) mediante la presentacion de
una tnica solicitud ante la Oficina Internacional de la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza, hecha en un idioma
(inglés o francés) v el pago de una tasa que se debera efectuar en francos suizos.

El registro internacional produce 1os mismos efectos que una solicitud de registro de Diseno Industrial hecha
en cada uno de los paises designados por el solicitante.

Para tener derecho a presentar una solicitud internacional (e-filing o formulario DM/1), el solicitante debe
cumplir, como minimo, una de las siguientes condiciones:

O Ser nacional de una Parte Contratante;

() Ser nacional de un Estado miembro de una organizacion intergubernamental que sea Parte
Contratante (tales como la Union Europea o la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual);

(p ] Tener un domicilio en el territorio de una Parte Contratante;



O Tener un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de una Parte
Contratante; 0
O Tener una residencia habitual en una Parte Contratante (Unicamente en virtud del Acta de 1999).

29 2 Oficina de Armonizacion
nd= del Mercado Interior (OAMI)

La OAMI es la oficina oficial de marcas, dibujos y modelos de la Union Europea, en ella se registran marcas
(MC), dibujos y modelos comunitarios (DCR). Estos registros ofrecen proteccion a marcas, dibujos y
modelos en toda la Unidn Europea, que hoy en dia cuenta con 27 Estados miembros.

La Oficina también trabaja en estrecha colaboracion con las oficinas nacionales de la Pl de los Estados
miembros de la UE, con oficinas internacionales y la Comision Europea en todos los asuntos que afectan a
los titulares y usuarios de derechos de la propiedad intelectual. A continuacion, se incluye la informacion
relativa al funcionamiento de la OAMI, si se desea mayor informacion, ésta puede ser encontrada en la
pagina web http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/index.es.do

En la Union Europea, como en todos los paises del mundo, la apariencia externa de los productos, es decir
el disefio, juega un papel importante en la diferenciacion y el valor de los mismos. Es por eso, que 10s
empresarios y disefiadores estan eligiendo con mayor frecuencia proteger sus derechos mediante Registros
de Diserio Industrial.

De acuerdo con el articulo 3 del Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios (RDC)''8, se entiende por
“dibujo 0 modelo” la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las
caracteristicas de, en particular, lineas, configuracion, colores, forma, textura y/o material del producto en
sf 0 de su ornamentacion. Segun dicha norma, producto es todo articulo industrial 0 artesanal, incluido
embalajes, estructuras, simbolos graficos o caracteres tipograficos, con exclusion de 1os programas
informaticos.

Los titulares de derechos pueden elegir entre varias rutas nacionales e internacionales para la proteccion y
el diserio comunitario registrado (DCR), administrados por la OAMI. Existen tres maneras diferentes de
obtener proteccion para un disefio en el conjunto de la Unién Europea UE:

0o Un dibujo o modelo comunitario registrado (DCR) confieren un derecho exclusivo sobre la
apariencia externa de un producto o de una parte del mismo. El cardcter de derecho registrado confiere al
dibujo 0 modelo una gran seguridad en caso de infraccion. Los dibujos y modelos comunitarios registrados
tienen una duracion inicial de cinco afos a partir de la fecha de presentacion y pueden renovarse por
periodos de cinco anos hasta un maximo de 25 afos. Los solicitantes pueden comercializar un dibujo 0
modelo hasta 12 meses antes de presentar una solicitud de registro de dibujo 0 modelo comunitario sin
que ello afecte la novedad del mismo.



() ) Un dibujo 0 modelo comunitario no registrado (UCD) se define en el Reglamento correspondiente
en los mismos términos que los dibujos y modelos comunitarios registrados, pero ofrecen proteccion
durante un periodo de tres anos desde la fecha de su divulgacion por primera vez en la Union Europea. Los
dibujos y modelos comunitarios no registrados conceden a su titular el derecho a impedir la copia por
terceros. Los dibujos y modelos comunitarios registrados y 10s no registrados han de cumplir [os mismos
requisitos para obtener proteccion.

A diferencia de los dibujos y modelos comunitarios registrados, no es preciso presentar una solicitud para
proteger los dibujos y modelos no registrados. Sin embargo, esta simplicidad tiene sus inconvenientes, ya
que, en la practica, el titular de un dibujo 0 modelo comunitario no registrado puede tener dificultades para
demostrar que goza de proteccion, y ésta existe Unicamente frente a la copia. En consecuencia, si el disefio
ha sido creado independientemente por un segundo creador (en otras palabras, que el disefiador muestra
que €l / ella no estaba al tanto de la existencia del diserio protegido), no hay infraccion.

() ) Desde el 1 de enero de 2008, es posible designar la Comunidad Europea en virtud del Sistema
de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, mediante una solicitud
internacional que se presenta ante la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) de Ginebra. La OMPI registrara a continuacion la solicitud internacional y la transmitird a
la OAMI. Ello serd equivalente a la solicitud directa de un dibujo 0 modelo comunitario registrado.

Dado que la OAMI no es una oficina receptora de registros internacionales con arreglo a este sistema, no
desempena ninguna funcion en el procedimiento inicial y no aceptara ni remitira solicitudes. La Oficina solo
juega un papel tras la publicacion de los registros internacionales por la OMPI, cuando examina los motivos
de denegacion.

Mientras Colombia no sea parte del Arreglo de la Haya, 10s colombianos no podemos utilizar este sistema,
pues aplica solo a los paises que ya firmaron dicho Arreglo.



29-2-1 ,/élgt;;gedz%idn y Validez

Un dibujo 0 modelo comunitario registrado es valido en toda la Union Europea. No se puede circunscribir
el ambito geografico de proteccion a determinados Estados miembros. De producirse cualquier ampliacion
futura de la Union Europea, la validez de todo dibujo 0 modelo comunitario registrado o solicitado se
ampliara de manera automatica al nuevo territorio ampliado de la UE, sin necesidad de presentar una
solicitud ni de pagar tasa alguna.

29 2 2 g;gzggccidn

Los titulares de dibujos y modelos registrados tienen derechos exclusivos para explotarlos y para impedir €l
uso del producto registrado por terceros, en cualquier pais de la Union Europea. Gozan de proteccion frente
a la copia deliberada y frente a la elaboracion independiente de un dibujo o modelo similar.

Tales derechos comprenden, en concreto, la fabricacion, la oferta, la puesta en el mercado, la importacion,
la exportacion o la utilizacion de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo 0 modelo o al
que éste se haya aplicado, asf como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.
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Las solicitudes pueden presentarse directamente en la OAMI 0 en la oficina central de la Propiedad
Industrial de un Estado Miembro; para Beélgica, los Paises Bajos y Luxemburgo, la Oficina de Dibujos y
Modelos del Benelux es la oficina central competente para la propiedad industrial.

Las solicitudes se deben presentar en uno de los idiomas oficiales de la Comunidad (es decir, espaiiol (ES),
aleman (DE), frances (FR), inglés (EN), o italiano (IT)).El idioma utilizado en las comunicaciones por escrito
de la Oficina sera en el que se haya presentado la solicitud.

Un solicitante o propietario dentro de la UE puede actuar por s mismo o por intermedio de un representante
ante la OAMI, en el caso de un solicitante colombiano puede presentar su solicitud de inscripcion sin que
se necesite representante. En este caso, se deberan pagar los honorarios directamente a la OAMI. No
obstante, se necesitara un representante designado mas tarde, durante la fase de examen. Por lo tanto, se
puede considerar conveniente nombrar al representante para presentar la solicitud, asi como para el pago
de las tasas correspondientes.

La solicitud puede presentarse en forma individual 0 en caso de varios diserios, existen las solicitudes

multiples en las que el solicitante puede presentar tantos diserios como desee, con la Unica condicion de
que los productos a los que se aplica el disefio pertenezcan ala misma clase de productos de acuerdo



con la clasificacion de Locarno. Esta condicion no es aplicable cuando una solicitud se refiere a la
ornamentacion. El limite superior sobre el nimero de disenos que contiene una solicitud multiple, se refiere
a una solicitud hecha en linea, es de 99 disefios por solicitud. Las tasas dependen del nimero de disenos
a presentar.

Las solicitudes se pueden presentar en linea (recomendado), por fax 0 por correo. Si se desea presentar la
solicitud por fax o por correo, la Oficina requiere que se utilice el formulario disponible para este tipo de
solicitud DCR en el sitio web. En caso de presentacion electronica se usa RCD e-filing, el cual se encuentra
en: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileApplicationRCD.en.do

Existen unos requisitos minimos para la presentacion de registro de un diseio que se encuentran en el
formulario asf:

Nombre y direccion del solicitante

Indicacion de la primera y segunda lengua (en caso que no se utilice uno de los idiomas oficiales)
Al menos una representacion visual del diserio susceptible de reproduccion

Indicacion del tipo de producto diseriado

Firma

Pago de las tasas. (EI pago de las tasas no es imperativo para asignar una fecha de presentacion)
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Existen tres tipos de tasas relacionadas con una solicitud de CDR: la tasa de registro, la tasa de publicacion
y la tasa de aplazamiento de pago. El monto de las tasas a pagar depende de dos factores:

000000

0o Sila solicitud contiene uno 0 mas disefos
O Sila publicacion de los disefios sera diferida 0 no

La estructura de tarifas para los disefios es el siguiente:

[>) Una tasa basica por un disefio Unico o el primer diserio de una solicitud multiple
0o Una tarifa reducida por disefio segundo-décimo
0o Una tarifa mas reducida por diserio a partir del diserio 11.

La tasa de inscripcion v la de publicacion se deben pagar al mismo tiempo, junto con la presentacion de la
solicitud. Si la solicitud incluye una peticion de aplazamiento, la tasa de aplazamiento sustituira a la tasa de
publicacion. Al final del periodo de aplazamiento de pago solicitado, la tasa de publicacion se debe pagar
por el diserio, 0 para aquellos disefios en una solicitud multiple que el titular desee que se publique.



29.2.5 crificas

Un disefio debe estar representado hasta por siete (7) vistas. En una solicitud mdltiple, el nimero maximo
de puntos de vista sera siete (7) por disefo, multiplicado por el nimero de disefios.

Si'una representacion muestra un juego o conjunto de articulos, no se considerara que representa un dibujo
0 modelo a efectos de la definicion contenida en la letra a) del articulo 3 RDC, excepto si de la
representacion se desprende claramente que se solicita proteccion para un dibujo o modelo resultante de la
combinacion de las caracteristicas de los articulos. Esta combinacion puede darse, por ejemplo, cuando 10s
articulos estan tan estrechamente relacionados que cabe considerar que forman un Unico producto. Por
glemplo, una famiia de disefios conformada por tenedores, cucharas y cuchilos que presentan
caracteristicas comunes, sera considerada como un juego de articulos y al menos una perspectiva debe
mostrar juntos todo el juego de articulos

La representacion de un dibujo 0 modelo se limitara a las caracteristicas cuya proteccion se solicita. Sin
embargo, la representacion puede englobar otros elementos que contribuyan a identificar las caracteristicas
de un dibujo 0 modelo cuya proteccion se pretende. De forma diferente a lo establecido en Colombia, en
una solicitud de registro de un dibujo 0 modelo comunitario se permitirdn 1os siguientes identificadores:

0o Pueden utilizarse lineas punteadas en una perspectiva, bien para indicar los elementos para 0s

que no se solicita proteccion o bien para indicar partes del diseio que no son visibles en dicha

perspectiva, es decir, Ineas no visibles. Por lo tanto, las lineas punteadas identifican elementos

que no forman parte de la perspectiva en que se utilizan.

Se podra delimitar las caracteristicas del dibujo 0 modelo cuya proteccion se pretende.

Podra utilizarse colores en un dibujo en blanco y negro para destacar las caracteristicas del dibujo

0 modelo cuya proteccion se pretende. Siel dibujo 0 modelo es una ormamentacion, podra

utiizarse lineas punteadas para identificar un producto al que se aplica o podra delimitarse la

ormamentacion.

0o Corresponde al solicitante  utilizar lineas punteadas, circulos o colores para dejar claro para qué
caracteristicas se solicita proteccion y para cudles no, pues el examinador no realizara ningun
examen salvo verificar la idoneidad de la reproduccion para su publicacion.

0O



29.2.6 47 soicitud

Los aspectos formales de las solicitudes son revisadas principalmente para los tramites. No hay examen de
fondo (por ejemplo, no hay busqueda de la novedad), excepto para verificar si el objeto de la solicitud se
ajusta a la definicion de un dibujo 0 modelo conforme al Reglamento v que el disefio no sea contrario al
orden publico o las buenas costumbres.

En el examen de forma se verifica el: nombre, direccion, idioma, firma, fecha de prioridad (s), tasas,
descripcion (la solicitud podra incluir una descripcion no superior a 100 palabras en la que se explique la
representacion del dibujo o modelo o la muestra del dibujo), disefiador e indicacion del producto /
clasificacion; representaciones visuales, la politica publica y la moral y si la solicitud califica como un disefio.

Sila solicitud no retine los requisitos formales, la objecion serd elevada por la OAMI, esto generalmente se
llama una "carta de deficiencia” y en ella se indicard el plazo para que el solicitante aporte su respuesta.
Esto puede dar lugar a la modificacion de la solicitud 0 a su negativa en el caso de incumplimiento. Si la
carta de deficiencia no se contesta dentro de dos meses, esto podria llevar a la denegacion de la solicitud.

Si el examen revela que no hay problemas, el disefio es registrado y publicado de inmediato. La solicitud
serd registrada una vez que los requisitos de un disefio comunitario registrado se han cumplido y que la
solicitud no ha sido rechazada. A continuacion, la OAMI procede al registro de la solicitud en el Registro de
Dibujos y Modelos Comunitarios como un dibujo 0 modelo comunitario registrado. La fecha de registro sera
la fecha de presentacion de la solicitud. Una vez que el disefio ha sido registrado, se publica en el Boletin
de Dibujos. La OAMI emitira entonces el certificado de registro.

En el caso de aplazamiento de la publicacion, el diserio sera publicado a peticion. Tal solicitud puede ser
presentada dentro de 27 meses contados a partir de la fecha de presentacion o de la fecha de prioridad,
siprocede. La publicacion puede aplazarse hasta 30 meses y, por o tanto, el producto puede permanecer
confidencial hasta que esté listo para ser revelado. Este periodo de confidencialidad permite al solicitante la
oportunidad de seguir desarrollando su estrategia de marketing o ultimar los preparativos para la
produccion, sin que los competidores conozean su disefio. Al final del perfodo de aplazamiento, el titular o
Su representante es responsable de solicitar la publicacion completa mediante el pago de las tasas de
publicacion. Si el titular se olvida de hacerlo dentro del plazo de 27 meses como maximo a partir de la fecha
de presentacion o de la fecha de prioridad, si la hubiere, el dibujo 0 modelo comunitario no se publicard.



29-2-7 Nulidad

Durante el proceso de examen, la OAMI no comprueba i la solicitud de un dibujo o modelo comunitario
registrado esta infringiendo un derecho de propiedad intelectual de un tercero. Siendo asf, aun cuando el
diseno se haya registrado, un tercero puede solicitar una declaracion de nulidad por:

0o La apertura del procedimiento de la OAMI,
0o Presentar una reconvencion en una accion por incumplimiento ante un tribunal de dibujos y
modelos comunitarios.

La solicitud de nulidad ante la OAMI puede hacerla cualquier persona natural o juridica, asi como una
autoridad publica con competencia para ello. Para tal fin, se requiere el pago de una tasa por parte de la
persona que solicita la declaracion de nulidad.

La accion se sitUa entre el titular y la parte que solicita la invalidacion del disefo registrado. La solicitud tiene
que ser una declaracion por escrito que contenga ciertos hechos, pruebas y observaciones. Al titular del
dibujo 0 modelo comunitario impugnado se le dara al menos una oportunidad de formular observaciones
antes de que la OAMI se pronuncie sobre la nulidad. Si se considera que las alegaciones y las pruebas
aportadas son admisibles y suficientes, se toma una decision sobre el caso. La decision tomada puede ser
apelada ante las Salas de Recurso de la OAMI,

Como regla general, solo una resolucion que ponga fin puede ser recurrida. Una decision provisional no
suele ser objeto de recurso. La decision debe tomarse de acuerdo con los procedimientos previstos en el
Reglamento Comunitario de Disefo.

La apelacion puede ser presentada por cualquier parte adversamente afectada por una decision y debe ser
radicada por escrito y en el idioma en que se tomd la decision impugnada, dentro de los dos meses
siguientes a la fecha de notificacion de la resolucion recurrida. Ademds, se requiere de la persona que
presenta la apelacion el pago de una tasa de recurso.

Para mayor informacion se puede consultar la pagina web de la OAMI cuya direccion es
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.es.do



29 3 Oficina de Patentes y .
Marcas de los Estados Unidos wsrro)

Estados Unidos (USPTO) prevé la concesion de Patentes de Disefio para cualquier persona que ha
desarrollado un disefio nuevo, original y oramental para un articulo de fabricacion.

Especificamente, en los Estados Unidos se entiende por diserio las caracteristicas visuales incorporadas o
aplicadas a un articulo. EI disefo se concretiza en el aspecto exterior y puede estar relacionado con la
configuracion o la forma de un articulo, con la ornamentacion exterior aplicada a un articulo 0 con la
combinacion de la configuracion y la ornamentacion exterior. Un disefio para la ornamentacion exterior es
inseparable del articulo al que se aplica y no puede existir por s solo. Debe ser un patron definido de
ormamentacion exterior, aplicado a un articulo de fabricacion.

Existen objetos que no son considerados como Patentes de Disefio:

0o Los diserios cuya apariencia este dictada enteramente por consideraciones técnicas; o la funcion
del articulo. 35 USC 171

() Cuando el disefio simula un objeto conocido o de origen natural es decir que no es "original*.35
USC 171

() Los disefios que puedan ser considerados como ofensivos a cualquier raza, religion, sexo, grupo

étnico o la nacionalidad. (35 USC 171y 37 CFR § 1.3).

Las principales normas que rigen las patentes de diseno son: (Codigo de los Estados Unidos) 35 USC 171;
35 USC 172; 35 USC 173; las reglas (Code of Federal Regulations). La practica y los procedimientos a
seqguir son los que se establecen en el capitulo 1500 del Manual de Procedimiento de Examen de Patentes
(MPEP). http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html.

29-3-1 IT-l?)OrSrf?eagseﬁlﬁ(S)inficadas

Segun la legislacion estadounidense el disefio puede ser un articulo completo 0 solo una parte del articulo,
0 puede ser ormamentacion aplicada a un articulo. Si el disefio se dirige solo a la ornamentacion superficial,
se debe mostrar aplicada a un articulo en los dibujos y el articulo debe ser mostrado en lineas discontinuas,
ya que no forma parte del disefio reclamado.

Una solicitud de patente de diserio solo puede tener un derecho individual (37 CFR § 1.153). Los disefios
que son independientes y distintos deben ser presentados en solicitudes separadas, se frata de disefios
independientes si no hay relacion aparente entre dos 0 mas articulos. Por ejemplo, un par de gafas y una
manija de |a puerta son articulos independientes y deben ser reclamados en solicitudes por separado.



Los diserios se consideran distintos si tienen diferentes formas y apariencias a pesar de que son articulos
relacionados. Por ejemplo, dos jarrones con omamentacion superficial diferente creando distintos aspectos
deben ser reclamados en solicitudes separadas. Sin embargo, las formas modificadas o realizaciones de
un concepto de disefio Unico se pueden presentar en una sola solicitud. Por ejemplo, vasos con solo
minimas diferencias de configuracion, pueden considerarse un concepto de disefio Unico y ambas formas
de realizacion pueden incluirse en una sola solicitud.

La presentacion de una solicitud de patente de diserio y el seguimiento de las actuaciones ante la USPTO
se pueden hacer directamente 0 mediante representacion de un abogado 0 agente de patentes
especialmente entrenado en este campo, pues se requiere de una persona con conocimiento de la ley de
patentes vy las normas, los procedimientos y las practicas en la materia.

Los elementos de una solicitud de patente de diserio deben incluir un preambulo, indicando el nombre del
solicitante, el titulo del disefio, una breve descripcion de la naturaleza v del uso previsto del articulo en el
que se incorpora el diserio, una reivindicacion, los dibujos o fotograffas y el poder, si fuere necesario.

En una solicitud de patente de disenio es de vital importancia la divulgacion o descripcion del disefo que se
reclama, es decir, debe contener representaciones con un nimero suficiente de puntos de vista para
constituir una divulgacion completa de la apariencia del diserio.

A diferencia de una solicitud de patente de utilidad, donde la "solicitud" describe la invencion en una larga
explicacion escrita, la solicitud de patente de diseio protege la apariencia visual del disefio “descrito” en los
dibujos o figuras. Por tanto, es esencial que el solicitante presente un conjunto de dibujos (o fotografias) de
la mas alta calidad que se ajusten a las reglas y normas. Los cambios en estos dibujos, después de que la
solicitud haya sido presentada, no podrian infroducir materia nueva, pues esto no es permitido por la ley
(35 USC 132).

Ala solicitud se le realizan los examenes correspondientes para verificar si el disefio es original, nuevo, es
decir, que cumpla los requisitos para ser patentable.

29 3 2 Dif.erengas entre Patentes de N

sduds Diseno y Patentes de Utilidad

Algunas de las diferencias mas comunes entre el disefio y las patentes de utilidad se resumen a
continuacion:

a. En términos generales, una "patente de utilidad" protege la manera en que se utiliza un articulo y
su funcionamiento (35 USC 101), mientras que una "patente de disefio" protege a la forma del articulo tal
como se ve (35 USC 171). Cuando un objeto o articulo posee caracteristicas funcionales y oramentales
se puede optar por separado por cada una de las modalidades, es decir, patente de utilidad y de disefio.



b. La vigencia o duracion de una patente de utilidad es de 20 anos, contados desde la fecha de
presentacion EE.UU., mientras que el término de una patente de diserio es de 14 afos contados desde la
fecha de concesion (35 USC 173 ).

C. Las tasas 0 gastos de mantenimiento son necesarios para las patentes de utilidad (37 CFR 1.20),
mientras que no existen tasas de mantenimiento para las patentes de disefo.

d. Las solicitudes de patentes de disefio incluyen una sola reivindicacion o reclamacion, mientras
que las solicitudes de patentes de utilidad puede tener multiples reivindicaciones.

e. Las solicitudes de patentes de utilidad pueden ser presentadas internacionalmente, es decir en
varios paises, en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), mientras que no existe
tal disposicion para las patentes de diserio, pues Estados Unidos no es parte del Arreglo de la Haya, relativo
a la solicitud internacional de disefios.

f Como pais miembro del Convenio de Paris, la prioridad extranjera bajo 35 USC 119 (a) - (d) se
puede obtener para la presentacion de solicitudes de patentes de utilidad hasta 1 afio después de la
primera presentacion en cualquier pais del Convenio de Paris, mientras que este periodo es de solo 6
meses para las solicitudes de patentes de diseno (35 USC 172).

g. Las solicitudes de patentes de utilidad pueden reclamar el beneficio de una solicitud provisional,
en virtud de 35 USC 119 (e), mientras que las solicitudes de patente de disefio no. Véase 35 USC 172y
37 CFR 1.78 (a) (4).

Salvo disposicion en confrario, las reglas para las solicitudes de patentes de utilidad son igualmente
aplicables a las solicitudes de patentes de diserio (35 USC 171y 37 CFR 1.151),
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