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Italia?

En e presente documento se reproducen las preguntas formuladas a la delegacion de Itaia
y las respuestas recibidas en € examen de la legislacion sobre marcas de fabrica o de comercio,
indicaciones geogréficas y dibujos industrides, llevado a cabo en lareunion del Consegjo celebrada del 11
a 15 de noviembre de 1996.3

I RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL RELATIVA A LOS DERECHOS DE
PRIORIDAD*

¢Reconoce su pais un derecho de prioridad sobre la base de una anterior solicitud de marcas
de fabrica o de comercio presentada en cualquier otro pais Miembro de la OMC por un nacional de
un Miembro de la OMC?

El Reglamento de la Ley de Marcas (articulo 19 del Decreto N° 795/1948) estipula que la
prioridad reclamadadebereferirsealaprimerasolicitud de unamarcapresentadaen un Estado miembro
de la Unidn Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

Conforme asu tenor literal, esta norma no reconoce un derecho de prioridad alos nacionales
de todos los Estados Miembros de la OMC, que no sean miembros de la Unién de Paris, pero €
articulo 17 del Decreto N° 795/1948 establece con carécter general que e solicitante puede invocar,
de conformidad con los conveniosinter nacional es, losderechos de prioridad de unasolicitud presentada
en otro Estado, con lo que es posible reconocer derechos de prioridad sobre la base de la solicitud
presentada en cualquier Miembro de la OMC por un naciona de un Miembro de la OMC.

Hay que sefidar, no obstante, que lainterpretacion fina corresponde alos tribuna es competentes.

'Origind de larespuesta a la pregunta complementaria de la pregunta 5 de los Estados Unidos; francés.

2Con respecto a las leyes y reglamentos objeto del examen, notificados por Italia en virtud del parrafo 2
dd articulo 63 del Acuerdo, véanse losdocumentos IP/N/1/ITA/L; IP/IN/UITA/LJAdd. 1y 2; IPIN/UITAIG/];
IP/IN/UYITA/T/L; IPIN/YITA/D/L; e lPIN/UITA//L

%El acta de la reunion figura en & documento IP/C/M/11.

“Enlareunién del Consgjo delos ADPIC celebradadel 11 a 15 de noviembre de 1996, los Miembros aceptaron
responder a esta pregunta en € contexto del presente examen (documento IP/C/M/11, péarrafo 43).
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I. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

1 Sirvanse explicar si la Ley de Marcas italiana establece una presuncion de probabilidad de
confusion alos efectos de determinar si existe una semejanza que puedeinducir a confusién por utilizar
marcas idénticas para productos idénticos, conforme a lo dispuesto en € pérrafo 1 del articulo 16
del Acuerdo sobre los ADPIC. De ser asi, les rogamos indiquen y expliquen cuél es el fundamento
legal de esa presuncion.

De conformidad con €l inciso @) del parrafo 1 del articulo 1 del Real Decreto N° 929, de 21 de
junio de 1942, reemplazado por € articulo 1 del Decreto legislativo N° 198 de 19 de marzo de 1996,
el titular deunamarcaregistradatieneel derecho deprohibir aterceraspartesque, sin suconsentimiento,
usen un signo idéntico o similar ala marca registrada para productos o servicios idénticos o similares
alos correspondientes a la marca que se haregistrado. Por consiguiente, se presume conforme ala
ley unaprobabilidad de confusion en los casosrelativos alautilizacién de un signo que esté en conflicto
con lamarcaregistrada, 1o cua es plenamente conforme a lo establecido en la segunda oracion del
parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. El articulo 20 del Acuerdo sobrelos ADPIC estipula que no se complicara injustificablemente
el uso de una marca de fabrica o de comercio con exigencias especiales, como por g emplo el uso con
otramarca. Snembargo, € articulo 12 dela Ley italiana dispone que " todo comer ciante podra poner
su propia marca en los productos que ponga a la venta, pero no podra suprimir la marcadel productor
o del comerciante de quienes haya recibido los productos’. Sirvanse explicar si esta disposicion de
la Ley italiana es compatible con € articulo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.

De conformidad con el articulo 12 del Real Decreto N° 929 de 21 de junio de 1942, € titular
de unamarca comercia puede aplicarla alos productos que ponga a laventa, afiadiéndolaalamarca
de fébrica o de comercio del fabricante. Esta disposicion, que no es en esencia vinculante no puede
llegar a afectar a conocimiento o a carécter distintivo de la marca, puesto que un fabricante titular
de la marca tiene e derecho de prescribir modalidades del uso de esa marca ad vendedor y a todos
los revendedores subsiguientes del producto (véase € juicio N° 3211 de 15 de mayo de 1986 emitido
por el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil - Division 1l). Ademas, esta prohibido hacer uso de una
marca propia en una forma capaz de inducir a publico a error, sobre todo por o que serefiere ala
naturaleza, la calidad o € origen del producto (articulo 11 del Real Decreto N° 929 de 21 de junio
de 1942, reemplazado por € articulo 12 del Decreto legislativo N° 480 de 4 de diciembre de 1992).

3. El articulo 16 de la Ley de Marcas italiana enumera los tipos de signos que pueden ser
registrados como marcas. Sirvanse explicar si segun la Ley de Marcas italiana se puede registrar
como marca un color, a diferencia de las " combinaciones de colores o tonalidades' conforme a lo
dispuesto en el parrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Deconformidad conel articulo 16 del Real Decreto N° 929 de21 dejunio de 1942, reemplazado
por € articulo 16 del Decreto legislativo N° 480 de 4 de diciembre de 1992, los colores, asi como
cual esguiera combinaciones o tonalidades crométicas pueden ser objeto de un registro como marcas
a condicion de que permitan distinguir 1os productos o los servicios a que se refieren, de los demés.
En redlidad, los emplos enunciados tanto en e mencionado articulo 16 como en € articulo 2 de la
primera Directiva del Consgjo de las Comunidades Europeas N° 89/104/CEE, de 21 de diciembre
de 1988, € articulo 4 del Reglamento (CE) N° 40/94 del Consgjo, de 20 de diciembre de 1993, y
el articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, sblo se proporcionan con carécter ilustrativo.®

5L ostextosdel osinstrumentos de laComunidad mencionados figuran enlosdocumentos IP/N/EEC/T/1 y 2.
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4, Sirvanse explicar si la naturaleza del producto o servicio al que la marca de fabrica o de
comercio ha de aplicarse puede constituir un obstaculo para € registro de la marca segin la Ley italiana.
De ser asi, lesrogamos indiquen y expliquen las materias cuyo registro esté excluido por ese motivo,
asi como las disposiciones de la Ley de Marcas italiana en que se fundan esas exclusiones.

Lanaturaezadelosproductos o serviciosalosqueserefiere unasolicitud deregistro de marca
no suele constituir un obstéculo adicho registro, acondicién claro esta de que laproduccion o laventa
de esos productos o0 servicios no esté prohibida por ley.

5. Sirvanse explicar de qué proteccion gozan en Italia las marcas notoriamente conocidas que
no estan registradas, conforme a lo dispuesto en los parrafos 2 'y 3 del articulo 16 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

Laproteccion especia de las marcas de fébrica o de comercio notoriamente conocidas se debe
a que es imposible que signos idénticos o similares a los de marcas notoriamente conocidas, segun
lo dispuesto en el articulo 6bis del Convenio de Paris, puedan registrarse como marcas de fébrica por
no ser nuevas, aun cuando € registro se refiere a productos no similares (véanse los incisos g) y h)
del parafo 1 del articulo 17 del Real Decreto N° 929 de 21 de junio de 1942, reemplazado por €l
articulo 3 del Decreto legidativo N° 198 de 19 de marzo de 1996). Por consiguiente, lalegislacion
italiana se gusta a lo dispuesto en los parrafos 2 y 3 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

[Pregunta complementaria formulada por los Estados Unidos]

¢Pueded titular de una marca de fabrica o de comercio notoriamente conociday noregistrada
obtener resarcimiento por dafios y perjuicios, asi como un mandato judicial en relacion con € uso
de esa marca en Italia?

Como lo hemos explicado en nuestra respuesta a la quinta pregunta formulada por los
Estados Unidos, se prevé una proteccion especia de las marcas notoriamente conocidas, seguin lo
dispuesto en el parrafo 2 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, en e inciso h) del parrafo 1
del articulo 17 del Real Decreto N° 929 de 1942, reemplazado por el recienteDecretolegislativoN°© 198
de 1996. Téngaseabien observar que seguin estadisposicidn no es necesario quelamarcanotoriamente
conocida esté registrada en Italia, mientras que las otras marcas de fébrica aplicables de conformidad
con los incisos d) a g) del parrafo 1 del articulo 17, deben estar registradas en Italia o surtir efecto
en ltalia

En virtud del articulo 47 del Real Decreto N° 929 de 1942, reemplazado por € Decreto
legislativo N° 480 de 1992, lamarcaesnhulasi se haregistrado sin haber cumplido o previsto en los
articulos 16 y 17 del mismo Decreto, incluida, por cierto, la mencionada disposicion contenida en el
inciso h) del parrafo 1 ddl articulo 17. Ello significa que cuaquier parte interesada -comprendido en
consecuenciae titular delamarcanotoriamente conocida- puedeiniciar unaaccién judicial paraobtener
laanulacion de lamarca. En términos generales, en cuaquier diferencia una parte interesada podra
pedir a tribuna las medidas provisionaes y precautorias necesarias para dar efecto a la sentencia
definitiva que se requiera (Codigo de Procedimiento Civil, articulos 700 y siguientes).

Se podra condenar a infractor a pagar dafios y perjuicios de conformidad con €l péarrafo 2)
del articulo 66 del Real Decreto N° 929 de 1942, modificado por el Decreto legislativo N° 480 de 1992.

6. El parrafo 1) ddl articulo 42 dela Ley de Marcasitaliana autoriza al propietario de unamarca
ainvocar "razoneslegitimas' para que justifiquen e mantenimiento en vigor del registro de la marca
apesar dequeéstano sehaya utilizado. Sirvanseexplicar qué circunstancias se consideran suficientes
para que se pueda invocar esta disposicion, incluida, en su caso, la comunicacion de las decisiones
administrativas o judiciales que se hayan dictado en relacion con esta cuestion.
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El no uso de una marca de fébrica o de comercio no conlleva su caducidad si d titular puede
alegar una razon vdlida [legitima] que lo justifique. Por consiguiente, € articulo 42 del Red
Decreto N° 929 de 21 dejunio de 1942, reemplazado por € articulo 39 del Decreto legislativo N° 480
de 4 de diciembre de 1992, es conforme alo dispuesto en € pérrafo 1) del articulo 10 de la primera
Directiva del Consgjo de las Comunidades Europeas N° 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988.°
No se conoce la existencia de ninguna decision judicial relativaalaaplicacion de lanuevalegisiacion.
Sinembargo, hay que sefialar que esaultimadi sposicion esequivalentealacontenidaen el texto original
del articulo 42, cuya aplicacion se limitaba, alaluz de las decisiones judiciales dictadas, a muy pocas
circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular, tales como la guerra o la
confiscacion de la empresa (Tribuna de Apelaciones de Brescia, 9 de febrero de 1956; Tribunal de
Apeaciones de Milan, 16 de junio de 1953).

7. Sirvanse explicar de qué proteccion gozan en la Ley italiana las indicaciones geogr éficas,
conforme a lo dispuesto en los articulos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Segln las disposiciones actuamente en vigor en Italia, las indicaciones geogréficas estén
protegidas en virtud del articulo 31 del Decreto legislativo N° 198 de 19 de marzo de 1996, que se
gjusta a lo prescrito en los articulos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. Cabe sefialar que esa
proteccion se confiere por considerar que es un acto de competencia desleal, conforme alo dispuesto
en d articulo 2598 del Cdédigo Civil, cualquier uso de una indicacién geografica que pueda inducir
a publico a error.

8. Sirvanse describir los métodos utilizados para proteger en Italia los dibujos industriales, en
particular:
a) la forma o formas de propiedad intelectual utilizadas para proteger 1os dibujos (por

giemplo, patente, derecho de autor, sui generis);

b) las condiciones que deben cumplirse para obtener la concesién de esa proteccion (por
gemplo, s los dibujos deben ser nuevos u originales'y los dementos de estos conceptos),
junto con una breve descripcion del procedimiento de registro o concesion;

C) la naturaleza de los derechos concedidos y la duracion de la proteccion otorgada;

d) la naturaleza de las vias de recurso de que pueda valerse € titular de cada tipo de
proteccion, incluida una descripcién de las condiciones que pueden imponerse (por
gemplo, si se exige la utilizacion comercial); y

€) S existen excepciones a la proteccion o los derechos para cada tipo de propiedad
intelectual de los dibujos industriales.

a) En Italia los dibujos 0 modelos estén protegidos por las patentes. Obsérvese a ese
respecto que en e articulo 1 del Real Decreto N° 1411, de 25 de agosto de 1940, se
hace referencia, segin procede, a las disposiciones contenidas en €l Rea Decreto
N° 1127, de 29 de junio de 1939, relativas a las patentes de las invenciones.

b) A efectos de su registro, los dibujos 0 modelos deberdn ser tanto nuevos como
originades. El carécter de novedad se evaluara conforme a los criterios aplicables a
las patentes de las invenciones (véase el articulo 14 del Real Decreto N° 1127 de 29 de

°El texto del instrumento de la Comunidad figura en & documento IP/N/L/EEC/T/1.
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junio de 1939), es decir, habida cuenta de |a existencia previa de dibujos y modelos.
La origindidad debe consistir en una decoracion especifica. ES necesario, en
consecuencia, que esos dibujos 0 modelos sean la expresion de un concepto estético
nuevo. En cuantoalosprincipal esprocedimientosderegistro delosdibujosy model os,
debe destacarse que de conformidad con lalegislacién italiana en unamisma solicitud
se puede pedir @ registro de hasta 100 dibujos o0 modelos.  Junto con la solicitud se
deberd presentar una representacion grafica del dibujo o modelo. También se podra
suministrar un gemplar bidimensiond dd dibujo o modelo. No hay ninguna disposicién
relativaala publicacion de larepresentacion gréficani, por consiguiente, ala posibilidad
de aplazar esa publicacion, por cuanto tampoco se permite presentar la solicitud en
pliego cerrado. No se establece ningun procedimiento de examen, ni se admite que
una tercera parte pueda entablar pleito con respecto a registro.

C) El titular de un dibujo 0 modelo tiene el derecho exclusivo de utilizar el mismo; de
hacer usoy comerciar productos que comprendan ese dibujo o modelo. Laproteccion
de los dibujos 0 modelos tiene una duracion de 15 afios a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud del registro.

d) Puesto que se hace referencia a las disposiciones relativas a las patentes de las
invenciones (véanse los articulos 74 a 89 del Real Decreto N° 1127 de 29 de junio
de 1939, reemplazado en dltimo término por e Decreto legislativo N° 198 de 19 de
marzo de 1996), € titular de una patente relativa a un dibujo 0 a un modelo también
tiene los derechos y puede valerse de los recursos judiciales siguientes. acciones
judiciaes por infraccion, contralautilizacion ilegal del dibujo o modelo y/o recursos
parasolicitar ladeterminacion delavalidez de unapatente; lapresuncion delavalidez
del dibujo o modelo a incumbir la carga de la prueba a la persona que reclama la
invaidez o caducidad del dibujo o modelo; e derecho de obtener informacién del
supuesto infractor sobre la produccion y/o red de comercializacion; € derecho de
obtener ladescripciony confiscacion de los productos supuestamente responsables de
lainfraccion y/o losinstrumentos utilizados parasu produccion; el derecho de obtener
unadecision judicial, de caracter definitivo o precautorio, que prohibalafabricacion,
laventay e uso de cuaesquiera productos que supongan una infraccion del dibujo
0 modelo; e derecho de reclamar un resarcimiento por € dafio sufrido a causa de
lainfraccion. Las medidas de separacion mencionadas existen sin perjuicio de las
sanciones penaes impuestas a infractor.

€) Puesto que se hace referencia a las disposiciones relativas a las patentes de las
invenciones (véase €l Real Decreto N° 1127 de 29 de junio de 1939, reemplazado en
ultimo término por e Decreto legislativo N° 198 de 19 de marzo de 1996), se admiten
las licencias obligatorias y la expropiacion con respecto a las patentes de disefios o
model os (véanse, enparticular, losarticulos54 a60 del Real Decreto N°© 1127 de 29 de
junio de 1939, modificado por el Decreto legislativo N° 198 de 19 de marzo de 1996).

9. Sirvanse explicar de qué proteccion gozan en la ley italiana los dibujos textiles.

En Itaia @ registro de los dibujos 0 modelos textiles es simple y econdmico puesto que no
se impone un examen obligatorio para determinar € carécter de novedad y la originalidad, ni hay
requisitos de publicacion (véase la respuesta a la pregunta 8 b) supra). Ademés, e pago de la tasa
de proteccion -exclusivamente con respecto a los dibujos 0 modelos textiles- se puede efectuar
anualmente, en lugar de hacerlo por periodos de cinco afios (véase e articulo 12 del Red
Decreto N° 1411 de 25 de agosto de 1940, reemplazado por € articulo 11 del Decreto legidativo N° 198
de 19 de marzo de 1996).
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1. RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL JAPON

Puesto que no esta claramente estipulado en las leyes y reglamentos italianos en relacion con
los dibujos y model os industriales que | os dibujos y model os textiles estén protegidos de conformidad
con € Acuerdo sobre los ADPIC, se ruega explicar en virtud de qué disposicion de las leyes y
reglamentos u otra ley conexa de derecho de autor estan protegidos esos dibujos y modelos. Ademas,
se ruega explicar € sistema o la practica seguidos en su pais, particularmente en 1o que se refiere
a costo, examen y publicacion, para asegurarse de que las posibilidades de busqueda y obtencién de
proteccidn de los dibujos o model os textiles no se vean dificultadas injustificablemente (véase € parrafo 2
del articulo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC).

En Italialos dibujos y model os textiles estan protegidos por |as patentes, de conformidad con
los Reales Decretos N° 1127 de 29 dejunio de 1939 y N° 1411 de 25 de agosto de 1940, modificados
por & Decreto legislativo N° 198 de 19 de marzo de 1996.

A efectos de su registro, los dibujos 0 modelos deben ser tanto nuevos como originales. El
caracter de novedad se evaluara habida cuenta de la existencia previa de dibujos y modelos. La
origindidad debe consistir en una decoracion especifica. Es necesario, en consecuencia, que esos dibujos
0 model 0s sean la expresion de un concepto estético nuevo. En cuanto alos principal es procedimientos
de registro de los dibujos y modelos, debe destacarse que de conformidad con la legislacion italiana
en unamisma solicitud se puede pedir el registro de hasta 100 dibujos o modelos. Junto con lasolicitud
se debera presentar una representacion gréfica del dibujo o modelo. También se podra suministrar
un gemplar bidimensiona del dibujo o modelo. No hay ninguna disposicién relativa ala publicacion
delarepresentacion gréficani, por consiguiente, alaposibilidad de aplazar esapublicacién, por cuanto
tampoco se permite presentar la solicitud en pliego cerrado. No se establece ningun procedimiento
de examen, ni se admite que una tercera parte pueda entablar pleito con respecto a registro.

El titular de un dibujo o modelo tiene e derecho exclusivo de utilizar el mismo; de hacer
usoy comerciar productos que comprendan esedibujo o modelo. Laproteccién delosdibujosomodelos
tiene una duracion de 15 afios a partir de la fecha de presentacién de la solicitud del registro.

El titular de una patente relativaa un dibujo o0 aun modelo también tiene los derechos y puede
valerse de los recursos judiciales siguientes: acciones judiciales por infraccion, contra la utilizacion
ilegal del dibujo o modelo y/o recursos para solicitar la determinacion de la validez de una patente;
presuncion delavaidez del dibujo o modelo a incumbir lacargade lapruebaalapersonaque reclama
lainvalidez o caducidad del dibujo o modelo; el derecho de obtener informacion del supuesto infractor
sobre laproduccién y/o red de comercializacion; e derecho de obtener la descripcion y confiscacion
de los productos supuestamente responsables de la infraccion y/o los instrumentos utilizados para su
produccion; € derecho deobtener unadecisionjudicial, decaracter definitivo o precautorio, queprohiba
lafabricacion, laventay el uso de cuaesquiera productos que supongan unainfraccion del dibujo o
modelo; e derecho de reclamar un resarcimiento por e dafio sufrido a causa de lainfraccion. Las
medi das der epar aci 6n menci onadas existen sin perjuicio delas sanciones pena esimpuestasa infractor.

En Itaia € registro es ssmple y econdmico puesto que no se impone un examen obligatorio
para determinar €l caréacter de novedad y la originaidad, ni hay requisitos de publicacion. Ademas,
el pago de la tasa de proteccion con respecto a los dibujos 0 modelos textiles se puede efectuar
anualmente (articulo 12 del Real Decreto N° 1411 de 25 deagosto de 1940, modificado por € articulo 11
del Decreto legidlativo N° 198 de 19 de marzo de 1996).





