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Introducción

Los modelos y dibujos industriales constituyen una modalidad protegida por la Propiedad Industrial, y se refieren al aspecto ornamental o estético de un artículo. El dibujo o modelo industrial puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como los diseños, las líneas o el color.

Los dibujos o modelos industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía: desde relojes, joyas, prendas de moda y otros artículos de lujo a instrumentos técnicos y médicos; así como a electrodomésticos, muebles y aparatos eléctricos, vehículos, estructuras arquitectónicas; artículos prácticos y estampados textiles, también a bienes recreativos, como juguetes y accesorios para animales domésticos.

La protección de un dibujo o modelo industrial, le ofrece al titular del dibujo un derecho exclusivo contra la copia no autorizada o la imitación del dibujo o modelo industrial por parte de terceros. En otras palabras, el titular de un dibujo industrial protegido tiene el derecho de impedir que terceros, no autorizados, puedan elaborar, vender, importar artículos que incorporen un diseño que sea copia del diseño protegido.

Los dibujos y modelos industriales hacen que un producto sea estéticamente atractivo y atrayente;  por consiguiente, aumentan el valor comercial del producto, así como su comerciabilidad.

Para obtener la protección en la mayoría de las legislaciones, un dibujo o modelo industrial tiene que ser atractivo. No se protegen por dibujos o modelos industriales las características técnicas del artículo que es objeto de la solicitud, sino la forma.

La protección de esta modalidad se incluye en la mayoría de las legislaciones nacionales, regionales y tratados internacionales. La Comunidad Andina igualmente en la Decisión No. 486 “Régimen común de propiedad industrial” la cual entró en vigor el 1 de diciembre de 2000 y en la que se evidencia la evolución de la protección de esta figura en esta organización regional.

La Decisión 486, sustituyó a la Decisión 344 de octubre de 1993. La vigente normativa introdujo modificaciones en la regulación de los diseños industriales, las cuales serán expuestas y comentadas más adelante en el presente trabajo. Es importante además para el análisis tomar en consideración lo regulado en los ADPIC sobre la materia y cómo se incorpora a la normativa andina vigente.
Principales modificaciones introducidas en la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial en aplicación del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena
Para conocer las principales modificaciones que la Decisión 486 introdujo respecto a la que la antecedió (Decisión 344) nos detendremos en el análisis de los aspectos siguientes:

1) Concepto de diseño industrial.

2) Requisitos para el registro de la modalidad.

3) Causales de irregistrabilidad.

4) Procedimiento de registro.

5) Publicidad de los actos registrales.

6) Observaciones y oposiciones.

7) Legitimación

8) Derechos conferidos.

9) Plazo de protección

10) Agotamiento del derecho.

11)  Nulidad

1) Concepto de diseño industrial

El artículo 58 de la Decisión 344 define al diseño industrial como cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.

Por su parte la Decisión 486 se refiere al diseño industrial como la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores.

En un caso se hace referencia a la apariencia especial y en el otro a la apariencia particular, pero en modo alguno el cambio implica una diferencia conceptual. 

Concluimos entonces que los conceptos de diseño industrial en ambas legislaciones son muy parecidos.

2) Requisitos para el registro de la modalidad.

En ambos cuerpos normativos se exige como requisito para el registro que el diseño sea nuevo y la novedad ha de ser mundial. 
No se introdujeron cambios en la nueva normativa respecto al requisito de la novedad el cual exige que el diseño antes de la fecha de solicitud o de prioridad no haya sido hecho accesible al público en cualquier lugar o en cualquier momento mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. 

Así mismo se establece que las diferencias secundarias entre un diseño industrial y otro anterior registrado no le atribuyen la condición de novedoso. 

3) Causales de irregistrabilidad.
La Decisión 344, prohíbe expresamente el registro de diseños industriales referidos a indumentaria.

Por su parte, la Decisión 486 en el artículo 116 establece que no serán registrables los diseños industriales cuya explotación comercial sea contraria a la moral o al orden público, aquellos cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.

La normativa andina con la anterior provisión incorpora lo establecido en el artículo 25.1 de ADPIC, el cual establece:

…”Los miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.”

El inciso c) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de diseños industriales que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

La prohibición a que se refería la Decisión 344 para diseños industriales en el campo de la moda quedó expresamente excluida pensamos que a tono con lo que ADPIC (artículo 25.2) establece:

“Cada miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles-particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación de derecho de autor.”

4) Procedimiento de registro.

En esta materia no se introducen cambios sustanciales. El articulado de la Decisión 486 es más explícito en lo que respecta al formulario de solicitud o petitorio y su contenido, e introduce en el artículo 119 provisiones respecto a los elementos que tomarán en consideración las oficinas nacionales para otorgar a las solicitudes una fecha de presentación.

5) Publicidad de los actos registrales
En ambas normativas se establece que un expediente de solicitud de diseño industrial no podrá ser consultado sin el consentimiento del solicitante hasta tanto no sea publicada ésta en el Boletín de la Oficina.

Sin embargo, la actual normativa recoge una excepción a dicho principio cuando establece que procederá la consulta sin autorización por parte de cualquiera que pruebe que el solicitante de un registro de diseño industrial ha pretendido hacer valer frente a él los derechos de la solicitud.

6) Observaciones y oposiciones

La Decisión 344 establecía en el artículo 63 que en el término de 30 días hábiles posteriores a la publicación, cualquier persona con legítimo interés podía presentar observaciones al registro remitiendo el procedimiento al establecido para las solicitudes de patente de invención y a las que al efecto se establecieran en las legislaciones nacionales de los países miembros.

El articulado de la Decisión 486 introduce en nuestra opinión un concepto más exacto cuando en el artículo 122 establece que “Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.”

Y es más preciso el término oposición que observación, pues es sabido que doctrinalmente el primero alude a una acción que es posible interponer por parte de tercero que considere afectado un derecho de propiedad industrial anterior. En tanto que las observaciones son acciones que pueden ser presentadas por cualquier tercero aún cuando no sea titular de derechos anteriores y por tanto no pasan a formar parte del procedimiento de concesión del registro.
En nuestro criterio una importante modificación introducida por la Decisión 486 es aquella que regula que el examen de novedad de una solicitud de diseño industrial se realizará a instancia de parte siempre que se presente una acción de oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la ausencia de novedad del diseño industrial.

El artículo 124 de la decisión contiene una excepción a este principio sustentada en la “carencia manifiesta de novedad”. En tal caso la oficina nacional de oficio podrá denegar el registro.

7) Legitimación

La Decisión 486 otorga una presunción de titularidad a favor del diseñador al establecer en su artículo 114 que: 
“El derecho al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador…”

Y más adelante en el propio artículo reconoce que podrán ser titulares personas naturales o jurídicas, así como que los diseños podrán pertenecer a varias personas en común (cotitularidad).

8) Derechos conferidos

En materia de derechos conferidos al igual que en el resto de las modalidades de la propiedad industrial destaca el ius prohibendi o facultada negativa de impedir que terceros exploten el diseño incluyendo entre otros, los actos de fabricación, importación, oferta, introducción en el comercio o la utilización comercial de productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
Con respecto al elemento subrayado anterior, es importante destacar que la Decisión 344 solo se refería a productos que reprodujeran el diseño industrial y es que  en consonancia con  el artículo 26.1 de ADPIC.
“El titular de un dibujo o modelo industrial protegido, tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen,  vendan o importen  artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.”

9) Plazo de protección

La anterior normativa establecía un plazo de protección de 8 años. La actual en correspondencia con ADPIC (artículo 26.3), establece un plazo de 10 años.

10)   Agotamiento del derecho.

En el artículo 131 de la Decisión 486 se regula el agotamiento del derecho. Su antecedente no contenía provisiones similares. Es así que se establece que: 
“El registro de un diseño industrial no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseño, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por su titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él”.

11)  Nulidad del registro.

En ambas normativas se regula lo referido a la nulidad absoluta de los registros, pudiendo ser decretada esta de oficio o a petición de parte.

En la Decisión 344 se definieron dos causales de nulidad, a saber, una general en virtud de la cual era posible declarar nulo el registro si este hubiere sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones contenidas en la misma y una referida al otorgamiento del registro en base de datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud siempre que los mismos fueren esenciales.

La decisión 486 regula cuatro causales de nulidad absoluta, a saber:

a) si el objeto del registro no constituyese un diseño industrial de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 (concepto de diseño industrial) ya comentado en este trabajo.
b) si el diseño industrial no cumpliese con los requisitos de protección definidos en el artículo 115.

c) si el registro se concedió para una materia excluida de protección como diseño industrial.

d) por causa de nulidad absoluta prevista en la legislación nacional vigente en cada uno de los estados para los actos administrativos.

A modo de Conclusión podemos decir que la actual normativa vigente para los países de la Comunidad Andina introdujo modificaciones en materia de regulación de los diseños industriales. Estos cambios se producen a tono con lo establecido en los Acuerdos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, vigentes desde el año 1995. 
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