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CONCEPTO DE DISENO INDUSTRIAL

«Se considerara como disefno
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, configuracidon, textura o
material, sin que cambie el destino o 'i
finalidad de dicho producto».

Articulo 113° de la Decision 486.

El registro de disefio industrial se concede por un término de diez
(10) afios, contados a partir de la fecha de presentacion de la ll
solicitud.




Un disefo industrial puede ser...

 Bidimensional :>

Ornamentacion aplicable a textiles
Exp. N° 001344-2000/0IN

e Tridimensional :>

Envase metalico circular acanalado
Exp. N° 002422-2012/DIN




¢ Qué no es registrable como DI?

Los disenos industriales cuya
apariencia estuviese dictada
enteramente por
consideraciones de orden
técnico o por la realizacion
de una funcién técnica, que
no incorpore ningun aporte
arbitrario del disefador.

Articulo 116° literal b) de la Decision 486.
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Ejemplo:

Es decir, no se protegeria, por
ejemplo, la forma helicoidal de un
tornillo ya que es Unica para la
funcion de atornillar. Si se podria,
sin embargo, registrar un disefio
para la cabeza de un tornillo.
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¢, Qué no es registrable como DI?

Los disefios industriales que
consistan Unicamente en una
forma cuya reproduccién exacta
fuese necesaria para permitir
que el producto que incorpora
el disefio sea montado
mecanicamente o conectado
con otro producto del cual
forme parte.

Articulo 116° literal c) de la Decisién 486.
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Excepcidn:

La limitacion anterior no se
aplicara cuando el disefio radica
en una forma destinada a
permitir el montaje o conexidn
multiple de los productos, o su
conexion dentro de un sistema
modular.

Articulo 130° de la Decisidon 486.







Derecho a reivindicar prioridad

« Si desea solicitar proteccion sobre la
invencion presentada en otros paises que
conforman el Convenio de Paris, se puede
solicitar este derecho a partir de la fecha de
presentacion de la primera solicitud, haciendo
valer esta fecha en aquellos paises en los que
se reivindico la prioridad.

* Plazo de presentacion: 06 meses.




Como ser admitido a tramite

Una solicitud de diseno industrial debera
contener:

1. El petitorio o formato de presentacion.

2. La representacion grafica o fotografica del
diseno industrial. Tratdndose de disefios
bidimensionales incorporados en un material
plano, la representacién podra sustituirse con
una muestra del producto que incorpore el
diseno.

3. El comprobante de pago de las tasas
establecidas.

Articulo 117° de la Decisién 486.
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;. Como presentar la representacion
grafica o fotografica?




VISTAS PRINCIPALES
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Consideraciones para la presentacion de
un diseno industrial

1) Se aceptan dibujos y/o fotografias.

FIG 6




Consideraciones para la presentacion de
un diseno industrial

2) Se registra un producto en su totalidad.

FIG.6 FIG.7




Consideraciones para la presentacion de
un diseno industrial

3) Titulo acorde al disefio presentado.

)Cabeza de cepillo dental” ‘

“Cepillo de dientes ORAL B” ‘

“Cepillo de dientes”




Consideraciones para la presentacion de
un diseno industrial

4) Se registra un solo disefo por solicitud.
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Clasificacion Internacional para los Dibujos y Modelos
Industriales: LOCARNO

- DECIMA EDICION (CID 10):

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm?lang=EN

- Clase 02: articulos de vestir y merceria.
- Clase 05: articulos textiles no confeccionados, laminas de material artificial o natural.
- Clase 06: Mobiliario.

- Clase 09: Envases, embalajes y recipientes para el transporte 0 manipulacién de
mercancias.

- Clase 12: medios de transporte y de elevacion.

- Clase 14: aparatos de registro de telecomunicacion y de tratamiento de la informacion.
- Clase 17: Instrumentos de musica.

- Clase 20: Equipo para la venta o de publicidad, signos indicadores.

- Clase 21: Juegos, juguetes, tiendas y articulos de deportes.

- Clase 23: Instalaciones para la distribucion de fluidos, instalaciones de saneamiento, de
calefaccion, de ventilacion o de acondicionamiento de aire, combustibles sélidos.

- Clase 25: Construcciones y elementos de construccion.
- Clase 26: Aparatos de alumbrado.
- Clase 99: Varios.



http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm?lang=EN

CLASE 02: ARTICULOS DE VESTIR Y MERCERIA

02-01: Ropa interior, ropa de dormir.

|G 'Exp. 001215-2000/0OIN
‘ ’ 2| “Faja para la rodilla”

Exp. 000485-2008/DIN

, “Prenda de vestirredu -~ Exp. 001358-2008/DIN
~ | | & - “Sujetador femenino”
'Sy \ e //‘\
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CLASE 02: ARTICULOS DE VESTIR Y MERCERIA

02-02: Vestidos, ropa reflectiva.

Exp. 000649-2002/OIN
“Pantalon para gestantes”

R

Exp. 000210-2010/DIN
“BUZO”

Exp. 000975-2011/DIN

|\‘v j’iﬂ-\‘ “Prenda de vestir’




CLASE 02: ARTICULOS DE VESTIR Y MERCERIA

02-07: Articulos de merceria y accesorios.

Exp. 002610-1977/OIN

w ; Exp. 001100-2010/DIN
“Cierre con doble jalador”

“Brazalete”

“Elemento de unién tipo grapa”
\ Exp. 001427-2008/DIN

Exp. 000868-2011/DIN
“Cinturdn con aplicaciones
de chapas”




CLASE 05: ARTICULOS TEXTILES NO CONFECCIONADOS

05-02: Encajes.

Exp. 025489-1979/0OIN
“Dibujo industrial aplicable a tejidos”

: Exp. 000672-1996/0OIN
“‘Ornamento aplicable a textiles”




CLASE 05: ARTICULOS TEXTILES NO CONFECCIONADOS

05-05: Tejidos y panos.

s_aﬁaaz Exp. 000347-1998/OIN
TR “‘Ornamento aplicable a textiles”

| Exp. 000245-2007/DIN
“Dibujo aplicable a uniformes
&% de fuerzas militares”

W™
iy

1) (l Exp. 000225-2013/DIN
T! 4} 1) 1) ' “Aplicacion en prenda de vestir mariposa”
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CLASE 06: MUEBLES
06-01: Asientos.

Exp. 001095-2005/0IN
“Mecedora”

Exp. 001375-2008/0OIN
“Silléon de dentista en forma de carrito”

Exp. 001446-2011/DIN
“‘Banqueta”




CLASE 12: MEDIOS DE TRANSPORTE

12-11: Ciclos y motocicletas.

Exp. 001358-2005/OIN
“Carroceria para vehiculo”

Exp. 000952-2005/0OIN
“Motocicleta”

Exp. 000512-2006/0OIN
“Vehiculo de cuatro ruedas”




¢ Qué tiene en comun un diseino industrial con los otros
tipos de registro?

- Un Titulo otorgado por el
Estado.

* Un derecho de exclusividad:

Durante un determinado @ %
tiempo.

En un determinado
territorio.




¢ Qué tiene en comun los tres tipos de
registro?

e (Caracter territorial.

e Vigencia temporal, no
renovable.

e Negociacion a cuenta del
solicitante.

||.l|':': -!_ g
v ‘l.




BACKUS & AMBEV

Expediente: 1504-2006, con fecha 24/11/2006, Backus
solicita la proteccion del diseno industrial denominado:
Botella.

- Botella alargada de boca redonda
- Pico con ribete sobresalido

- Cuello Alargado

- Base circular y cédncava




BACKUS & AMBEV

A este diseno se opone AMBEV, indicando que el
diseno solicitado carece del requisito de novedad,
puesto que con fecha 29 de setiembre de 2006,

Backus presento una solictud de Marca
Tridimensional del mismo producto.




BACKUS & AMBEV

Backus absuelve la oposicidén invocando el articulo 17
de la Decisidon 486 aplicable en virtud al articulo 133 de
dicha Decision.

Articulo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomara en consideracion la divulgacion
ocurrida dentro del afio precedente a la fecha de la presentaciéon de la solicitud en el Pais Miembro o dentro
del afio precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgacion hubiese
provenido de:

a) el inventor o su causahabiente;

b) una oficina nacional competente que, en contravencion de la norma que rige la materia, publique el
contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,

) un tercero que hubiese obtenido la informacion directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.




BACKUS & AMBEV

Con fecha 22 de Agosto de 2008, la Oficina de
invenciones, deniega la solicitud.

Backus interpone recurso de apelacion y la Sala de
Propiedad Intelectual confirma la resolucion de la
Oficina de Invenciones, indicando:

“..que la divulgacion contenida en las solicitudes de
marca se produjo con anterioridad a la presentacion
del diseno y en virtud al caracter publico de los
expediente de marcas no puede considerarse dicha
divulgacion como una realizada por el propio inventor o
causahabiente”.




ll. Secretos empresariales




Decision 486 Articulo 260

Se considerarda como secreto empresarial cualquier informacion no divulgada
gue una persona natural o juridica legitimamente posea, que pueda usarse en
alguna actividad productiva, industrial o comercial. La proteccion del secreto
empresarial perdurara mientras que exista el secreto.

¢, Como tiene que ser dicha informacion?

« Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuracion y reunion
precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni facilmente
accesible.

Debe tener un valor comercial por ser secreta.

« Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo
poseedor para mantenerla secreta.




Decision 486 Articulo 260

La informacion de un secreto empresarial podra estar referida a la
naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos o
procesos de produccion; o, a los medios o formas de distribucion o
comercializacion de productos o prestacion de servicios.




¢, Qué invenciones no son consideradas como un secreto empresarial?

De manera general puede sefalarse que no se considerara como
secreto empresarial la informacion que esté contenida en el dominio
publico o la que resulte evidente para un técnico en una determinada
materia.

Decision 486 Articulo 261
No se considerara como secreto empresarial aquella informacion que
deba ser divulgada por disposicion legal o por orden judicial.

No se considerara que entra al dominio publico o que es divulgada por
disposicion legal, aquella informacion que sea proporcionada a cualquier
autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto
de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera
otros actos de autoridad.




PROTECCION CONFERIDA POR UN SECRETO EMPRESARIAL

Decision 486 Articulo 262

gwen licitamente tenga control de un secreto empresarial, estara protegido contra la
ivulgacion, adquisicion o uso de tal secreto de manera contraria a las practicas leales de
comercio por parte de terceros. Constituiran competencia desleal los siguientes actos
realizados respecto a un secreto empresarial:

a) explotar, sin autorizacion de su poseedor legitimo, un secreto empresarial al
que se ha tenido acceso con sujecion a una obligacion de reserva resultante de una
relacion contractual o laboral;

_b) comunicar o divulgar, sin autorizacion de su poseedor legitimo, el secreto
empresarial referido en el inciso a) con animo de obtener provecho propio o de un tercero o
de perjudicar a dicho poseedor;

~¢) adquirir un secreto empresarial por medios ilicitos o contrarios a los usos
comerciales honestos;




d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido
por los medios referidos en el Inciso c);

e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona
sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicé adquirio el
secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenia autorizacion
de su poseedor legitimo para comunicarlo;

f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e),
en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legitimo
del secreto empresarial; o,

~Un secreto empresarial se considerara adquirido por medios
contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisicion resultara,
entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra
obligacion, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un
deber de lealtad, o la instigacion a realizar cualquiera de estos actos.




Ventajas y desventajas de la proteccion de los secretos
empresariales

Al momento de decidir si se optara por la proteccion a través de los
secretos empresariales, se deben considerar las ventajas y desventajas
de esa estrategia en comparacion con las que ofrecen otros instrumentos
de P.I. tales como las patentes.

VENTAJAS:

No tienen limites territoriales ni temporales
Tienen un efecto inmediato

No estan sujetos a la divulgacion

No estan sujetos al registro ante las autoridades gubernamentales por lo
cual tampoco implican costos de registro




DESVENTAJAS:

 Si el secreto se plasma en un producto, es posible que otros logren

descubrir el secreto en que se basa y lo utilicen legalmente por medio de
la “ingenieria inversa”

No existe proteccion si el secreto se divulga al publico

La proteccion tiene efecto Unicamente contra la adquisicion y el uso o
divulgacion indebidos de informacion confidencial.

Se trata de una proteccidon mas deébil que la otorgada a las patentes. A
diferencia de lo que ocurre en el caso de las patentes que protegen a su
titular incluso contra quienes ponen a punto la misma invencion de
manera independiente, mientras que el secreto empresarial no otorga
proteccion contra quienes desarrollan independientemente la misma
creacion, por lo cual si el secreto empresarial fuera patentable puede ser
patentado por otro.




¢Donde se realizan los depdsitos de los secretos empresariales?

Si bien el depdsito de un secreto no es obligatorio, se pueden realizar
depdsitos en las notarias publicas a través de la presentacion, en un sobre
cerrado y lacrado, de la descripcion del secreto empresarial. Ello con la
finalidad de tener medios para probar su existencia y obtener fecha cierta.




Contratos de confidencialidad

Un contrato es un acuerdo de voluntades.

Los contratos de confidencialidad estan vinculados a los secretos empresariales. Se
recomienda su suscripcion para evitar la divulgacion de la informacion.

Decision 486 Articulo 264

Quien posea legitimamente un secreto empresarial podra transmitir o autorizar el uso
a un tercero. El tercero autorizado tendra la obligacidon de no divulgar el secreto
empresarial por ningun medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitio o
autorizo el uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia tecnica o
provision de ingenieria basica o de detalle, se podran establecer clausulas de
confidencialidad para proteger los secretos empresariales alli contenidos, siempre y
cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.




Decision 486 Articulo 265

Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto,
desempeio de su profesion o relacion de negocios, tenga acceso a un
secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido,
debera abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa
justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de
Su usuario autorizado.

En caso en una institucion se posea secretos empresariales o algun tipo de
informacion confidencial se recomienda el empleo de contratos de
confidencialidad, pero no basta con ello, se deben ademas emplear
procedimientos y mecanismos que contribuyan a evitar la divulgacion no
autorizada.




Www.cnapi.pe/concurso

Teléfonos: 2247800
Anexos: 3829 - 381t - 3805 - 380&
\@“ patentadindecopi-.-gob-pe

www.facebook.com/cnapi-p
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

MARCAS
TRIDIMENSIONALES

Carlos O. Baldoceda Caraza

INSTITUT




DERECHOS DE SIGNOS
AUTOR INVENCIONES DISTINTIVOS

(Obras) (Patentes) (Marcas)







BRANDZ Top 100 Most
Valuable Global Brands 2016

Brand

Google

¢

af Microsoft

= et

facebook

VISA

amazon

Category

Technology
Technology
Technology
Telecom Providers
Technology
Payments

Retail

Telecom Providers
Fast Food

Technology

Brand Value
2016 $Mil.

229,198

228,460

121,824

107,387

102,551

100,800

98,988

93,220

88,654

86,206

Brand
Contribution

4

Brand Value
% Change
2016 vs. 2015

32%

-8%

10%

59%

8%

9%

-8%

Rank
Change
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REPUTACION

de MARCA




éCOMO ELEGIR MI MARCA?

» Cortas, facil de memorizar y de facil lectura
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¢ QUE ES UNA MARCA TRIDIMENSIONAL?

“La marca tridimensional es aquella forma tridimensional que
sirve para identificar y diferenciar productos o servicios de sus
similares en el mercado. Ella puede consistir en formas
particulares de los productos, sus envases, envoltorios,
empaques o recipientes en general; en formas
tridimensionales que distingan productos, pero gue no
consistan en la forma de los mismos, o en formas
tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus
similares en el mercado.”

Carlos Cornejo Guerrero

Revista Ars Boni et Aequi, N° 2010, P. 90
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productos, pero gue no consistan en la forma de
los mismos(...)




distinguir servicios (...)




Tridimensionales en el Peru

De las 26,868 marcas registradas el 2016, solo 64
marcas constituyen marcas tridimensionales.

De ellas 24 son Tridimensionales puras.

Estas cifras ponen en evidencia la enorme brecha de
marcas tridimensionales por registrar.
ll Inl‘zi



El articulo 135 inciso c) de la Decision 486 regula que “no podran registrarse
como marcas los signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los

productos o sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la
naturaleza o la funcion de dicho producto o del servicio que se trate”.
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FUNCIONAL O TECNICA

El articulo 135 inciso d) de la Decision 486 regula que “no podran registrarse
como marcas los signos que consistan exclusivamente en formas u otros
elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al
cual se aplican”




INDUSTRIALES

Protege la identificacion de
marca a través de su formay su
imagen visual

Protege la cualidad estética del
objeto o producto

—~r—
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Faceta Positiva

— Uso del signo registrado.

— Posibilidad de transferirlo.

— Concesion de Licencias de uso.

— Forma parte de negocios de franquicia.
— Posibilidad de otorgar garantias mobiliarias.

Faceta Negativa

— Posibilidad de oponerse a la solicitud de registro de un signo
identico o similar para distinguir los mismos productos o
vinculados.

— Denuncia por infraccion de los derechos marcarios.

li In






Asesoria en
el signo que
pretende
solicitarse.

¢
v

v
G
Asesoria para la
identificacion y
clasificacién de

los productos o
servicios.

Busqueda e
interpretacion de
antecedentes

registrales.
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Asesoria en otros
procedimientos
marcarios.

N

Orientacién en
el llenado de l' | pi
formularios.




PRESENTACION
DE LA
SOLICITUD

EXAMEN DE
FORMA

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

b2
FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

30 d. para
ORDEN DE oposiciones
PUBLICACION

PUBLICACION
EN EL
PERUANO

EXAMEN DE
FONDO

30d. parala
publicacidn




CORREO PARA CONSULTAS EN LINEA:

asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe

MUCHAS GRACIAS!!!



mailto:asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe

