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.  INTRODUCCION

1. Enlavigésimasesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geogréficas (SCT), celebrada en Ginebradel 1 a 5 de diciembre
de 2008, & SCT pidi6 ala Secretaria que preparara un documento de trabajo para su examen
por el SCT en su vigésima primera sesion, sobre |la base de los documentos SCT/19/6 y
WIPO/Strad/INF/2 Rev.1, asi como del informe de lavigésimasesion del SCT, en e que se
sefidlaran posibles ambitos de convergencia en las legislaciones y practicas en materiade
disefios industriales de los miembros del SCT, se pusiera de relieve toda cuestion particular
que deba ser abordada en este contexto, y se tuvieran en cuentalos instrumentos
internacionales vigentes (véase €l parrafo 6 del documento SCT/20/4 Prov.).

2. Enrespuesta aesapeticion, la Secretaria ha elaborado el presente documento, que esta
dividido en nueve capitul os en los que se sefialan posibles dmbitos de convergenciaen la
legislacion y la practica en materia de disefios industriales. En cada capitulo lamateria
tratada se estudia desde tres puntos de vista, a saber: enfoques seguidos en los sistemas
nacionales y regionales de los miembros del SCT; cuestiones précticas derivadas de esos
enfoques, y marco juridico internacional vigente, si [o hay.

3. Enloquerespectaa marco juridico internacional, se presentan en este documento las
disposiciones del Acta de Ginebra (Actade 1999) del Arreglo de LaHayarelativo a Registro
Internacional de Dibujosy Modelos Industriales ("el Actade Ginebra") siempre que se
consideran pertinentes ala exposicion, atendiendo ala solicitud de que se contemplen los
instrumentos internacional es vigentes formulada por e SCT. Otros instrumentos
internacionales que se han tenido en cuenta oportunamente en el presente documento, son €l
Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industria ("el Convenio de Paris"), €
Tratado sobre el Derecho de Patentes ("el PLT"), & Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas (el Tratado de Singapur"), y €l Acuerdo sobre |os Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("el Acuerdo sobrelos ADPIC").

4.  Por ultimo, en las deliberaciones de lavigésima sesiéon del SCT, e Presidente dijo que
considera que seria Util que la Secretaria se informe sobre el estado de avance del proyecto
por el que se establece un servicio de acceso digital a documentos de prioridad en materiade
patentes, con € fin de evaluar la conveniencia de proponer un proyecto andlogo respecto de
los disefios (véase el documento SCT/20/5 Prov., parrafo 143). Por ello, en € presente
documento hay un capitulo en & que se ofrece informacién bésica sobre dicho proyecto y se
resume €l estado de su avance.

1. LA SOLICITUD
a)  Contenido delasolicitud
i) Lareproduccion
5.  Lareproduccién del disefio industrial es un elemento fundamental de la solicitud, ya
gue determina, por si solo o junto con otros elementos de la solicitud, € acance dela
proteccion conferida.’ Por ello, es de sumaimportancia que la reproduccién divulgue

completamente el disefio industrial. Por otro lado, en interés de |os terceros, también es
esencial que lareproduccién divulgue completamente el disefio al ser publicada.
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Forma de reproduccién

6. Actuamente, lamayoriadelos miembros de SCT consideraque los dibujosy
fotografias son formas de reproduccién adecuadas de un disefio industrial.> No obstante,
puede trazarse una distincién entre dos posiciones ligeramente diferentes de los miembros.
Algunos aceptan tanto |os dibujos como las fotografias, a eleccion del solicitante. Lamisma
posicion se adoptaen e Actade Ginebra.® Sin embargo, la préctica en otros miembros es
exigir dibujos como norma general y aceptar fotografias solo cuando € disefio no pueda
ilustrarse claramente por medio de un dibuijo.

7.  Tradicionalmente los dibujos han venido siendo la forma de reproduccion de los disefios
industriales generalmente aceptada, |0 que se debe principa mente alas dificultades que se
encuentran en ocasiones a tratar de reproducir adecuadamente en una publicacién un disefio
representado fotograficamente. No obstante, se ha observado gque este problema se ha
resuelto en gran medida con lareproduccién digital. Muy probablemente, este hecho
contribuira auna mayor difusion del uso de fotografias. Segun €l "Resumen de |las respuestas
alos cuestionarios sobre lalegislacion y la practica en materia de disefios industriales’

(Anexo | del documento SCT/19/6), lainmensa mayoria de los miembros del SCT acepta,
ademés de las fotografias en blanco y negro (95 por ciento), las fotografias en color (92 por
ciento).

8.  El uso de dibujos como forma de reproduccion del disefio industrial permite al
solicitante mostrar, mediante lineas discontinuas, el entorno de uso del disefio, € articulo a
que se aplicarg, o el producto completo cuando € disefio industrial es solo una parte de €.
Dicho de otro modo: las lineas discontinuas pueden emplearse en muchas jurisdicciones para
representar la materia que, no formando parte del disefio reivindicado, puede ilustrar €
aspecto de éste d ser utilizado. Delos 67 miembros del SCT que respondieron ala Parte | del
cuestionario sobre lalegislacion y la préactica en materia de disefios industriales (el
cuestionario"), 46 (el 72 por ciento) indicaron que aceptan €l uso de lineas punteadas o
discontinuas para representar caracteristicas que no forman parte del disefio reivindicado. En
el Actade Ginebratambién se acepta este uso de | as lineas discontinuas.*

9.  El sombreado es otra practica que se aplica en determinados casos a reproducir €
disefio industrial mediante un dibujo. En agunas jurisdicciones, debe emplearse el
sombreado para mostrar més claramente e contorno o el volumen de |os disefios
tridimensionales.”

10. En contraste con los fines del sombreado indicados en el parrafo precedente, hay por o
menos unajurisdiccion en laque e sombrado tiene por objeto mostrar la materia que no
forma parte del disefio, finalidad parala que se emplean més generalmente las lineas
punteadas o discontinuas.’

Posible ambito de convergencia en cuanto a la forma de reproduccion de | os disefios
industriales

En relacion con la forma de reproduccion de los disefios industriales, podria
examinarse la posibilidad de converger hacia la posicion de que debe exigirse a las oficinas
gue acepten reproducciones graficas o fotograficas, y que la eleccion de la forma de
reproduccion debe dejarse al solicitante. Dado que el uso del color como elemento distintivo
del disefio es cada vez mas frecuente, debe permitirse a los solicitantes representar los
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disefios industrial es mediante fotografias en color. Cuando |os solicitantes presenten
reproducciones gréaficas de disefios industriales, debe permitirse el uso de lineas discontinuas
paraindicar la materia cuya proteccion no sereivindica. Ademas, cuando el solicitante
decida presentar dibujos, debe permitirse el uso del sombreado para mostrar mas claramente
el contorno o e volumen de | os disefios tridimensional es.

Vistas y nimero de copias

11. Por lo generd, se acepta que las reproducciones, ya sea en formade dibujo o de
fotografia, deben divulgar completamente el aspecto del disefio reivindicado y que para ese
fin pueden ser necesarias varias vistas del disefio, en particular cuando éste es tridimensional.
No obstante, |os requisitos establecidos en relacion con el nimero y los tipos de vistas que
deben presentarse varian de unajurisdiccién a otra.

12. Seaplican tres grandes enfoques ala cuestion de las vistas. Con arreglo a primero de
ellos, que sigue casi un tercio de los miembros que respondieron a cuestionario, se considera
que es necesario presentar como minimo determinadas vistas para divulgar completamente un
disefio industrial tridimensional. En consecuencia, lalegislacion exige que se presenten en la
solicitud por lo menos esas vistas. Por |o general, se exige un minimo de seis vistas del
disefio, a saber: anterior, posterior, lateral derecha, lateral izquierda, superior einferior. En
algunas juri sdicciones se exige también una séptima vista que muestre el objeto en
perspectiva.

13. Con arreglo a segundo enfoque, seguido por & 18 por ciento de los miembros que
respondieron a cuestionario, es el solicitante quien determina el nimero y |os tipos de vistas
gue son necesarios para divulgar completamente el disefio industrial, aunque lalegislacion
establece el nimero maximo de vistas que puede presentarse. El principal objetivo de esta
norma, es evitar que la publicacion del disefio industrial sea excesivamente larga. Al mismo
tiempo, debe encontrarse un equilibrio entre lalimitacién de la extension de la publicacion y
la necesidad de hacer posible que los solicitantes divulguen completamente disefios
industriales de cualquier tipo, incluidos los mas complgjos. A este respecto se ha observado
que lalegislacion de un miembro del SCT ha sido modificada recientemente para aumentar el
nlmero maximo de vistas admitidas de siete adiez.”

14. El tercer enfoque consistiriaen no establecer ni un nimero minimo de vistas exigidas ni
un numero maximo de vistas admitidas. El solicitante tiene entera libertad para determinar,
caso por caso, € nimero y los tipos de vistas que son necesarios para divulgar completamente
el disefio industrial de que setrate.

15. Casi € 60 por ciento de los miembros que respondieron a cuestionario sigue este
ultimo enfoque. Esta estambién lanorma genera establecida en el Actade Ginebra, aunque
las Partes Contratantes que exijan determinadas vistas pueden formular una declaracion atal
efecto. En cualquier caso, una Parte Contratante no puede exigir méas de una vista respecto de
los disefios bidimensionales, ni més de seis respecto de los tridimensional es.

16. Enrelacion con € tercer enfoque se planteala cuestion de si |as oficinas deben publicar
de hecho todas las vistas presentadas; esta cuestion es especialmente pertinente cuando se
presenta un gran numero de vistas. Desde un punto de vista més general, €l problemadelas
vistas suscita, por o menos, otras dos cuestiones. Laprimeradeellas serefiereala
posibilidad de que una oficina solicite més vistas cuando considere que | as presentadas no
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divulgan suficientemente el disefio industrial. La segunda cuestion, que se sigue dela
primera, es s, en esos casos, 0 en € caso de gue lalegislacién exijavarias vistas pero solo se
presenten algunas de ellas, la presentacion de una o varias vistas, pero no todas, es suficiente
para asignar una fecha de presentacion.

17. También es conveniente aclarar cudl es el nimero de copias de cada reproduccion que
seexige por lo general. A este respecto, cabe observar que la mayoria de |os miembros del
SCT exigen entre unay tres copias.® El nimero de copias parece particularmente importante
en relacion con las solicitudes presentadas en papel. Logicamente, en el caso de las
solicitudes presentadas €l ectronicamente nunca sera necesaria mas de una copiade la
reproduccion o reproducciones.

Posible ambito de convergencia en cuanto a las vistas del disefio industrial

En relacion con las vistas de |l os disefios industriales, podria examinarse la posibilidad
de converger hacia la posicion de que € solicitante debe tener libertad para decidir €
numero y los tipos de vistas que son necesarios para divulgar completamente el disefio
industrial, aunque las oficinas deben tener libertad para exigir vistas adicionales en una fase
posterior del proceso de examen si estiman que son necesarias para divulgar suficientemente
el disefio industrial.

Posible ambito de convergencia en cuanto al nimero de copias de cada reproduccion

En relacion con el nimero de copias de cada reproduccién, podria examinarse la
posibilidad de converger hacia la posicion de que las oficinas no deben exigir mas de tres
copias de cada reproduccion ddl disefio industrial cuando la solicitud se presente en papel, y
no mas de una copia cuando se presente en forma electrénica. En cualquier caso, una copia
de una reproduccion suficientemente clara debe bastar para la concesion de una fecha de
presentacion.

i) Muestras

18. Enagunasjurisdicciones se admite que el disefio industrial sea representado por medio
de unamuestra. Normalmente, la politica de aceptar muestras se basa en la consideracion de
gue en determinados sectores la presentacion de reproducciones es demasiado costosa 0
demasiado complegja. Asi sucede en |os sectores que producen disefios con un ciclo de vida
corto, o colecciones con cientos de disefios que proteger, como el sector textil.

19. Por otro lado, la aceptacion de muestras plantea problemas de caracter logistico y
administrativo alas oficinas, por gemplo en relacion con el amacenamiento de las muestras o
la reproduccion a efectos de publicacion.

20. Delasrespuestas a cuestionario se desprende que la cuestion de las muestras puede
abordarse de cuatro formas diferentes. En primer lugar, hay varias oficinas que no permiten
la presentacién de muestras, aungue algunas las solicitan ademas de la reproduccion en €
momento del examen. Estaesla posicién de 26 de los 67 Estados miembros del SCT que
respondieron al cuestionario.

21. Ensegundo lugar, hay oficinas que solo aceptan muestras si se aplazala publicacion, e
imponen a solicitante la obligacion de presentar una reproduccion en el momento de la
publicacion. Por lo general, la aceptacion de muestras en este caso se limitatambién alos
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disefios bidimensionales. Estaeslaposicion de 7 delos 67 miembros del SCT que
respondieron al cuestionario. También es la posicion establecida en el Acta de Ginebra.®

22. Entercer lugar, hay oficinas que solo admiten muestras respecto de |os disefios
bidimensionales, con independencia de que se haya aplazado o no la publicacion. Por o
general, las muestras deben satisfacer determinados requisitos, por g emplo no exceder de
unas determinadas dimensiones, ser presentadas sobre una hoja de papel, o ser susceptibles de
reproduccion. En 19 de las 67 respuestas al cuestionario se indica que éste es el enfoque
aplicado.

23. Por ultimo, hay oficinas que admiten tanto muestras de disefios bi dimensionales como
tridimensional es, normalmente con arreglo a determinados limites de tamafio y peso. En 23
delas 67 respuestas al cuestionario se indica que éste es el enfoque aplicado. En algunas
oficinas, se admiten muestras en lugar de las reproducciones, y la oficina se hace cargo dela
reproduccion paralos fines de la publicacion. En otras se admiten muestras de cualquier tipo
de disefio, pero s6lo como complemento de las reproducciones.

24. Ademas de las cuestiones ya planteadas, hay otras dos que es conveniente examinar. La
primera se refiere acud es el formato de representacion del disefio industrial que prevalece
paradeterminar € alcance de la proteccion en caso de divergencia entre lamuestray la
reproduccion. Al parecer, en lamayoria de las jurisdicciones se adopta la posicion de que es
la muestrala que prevalece.

25. Lasegunda cuestion tiene que ver con los documentos de prioridad que deben aportarse
cuando en la primera presentacion se ha presentado Unicamente una muestra. Esta pregunta
sigue en gran medida sin respuesta.

26. En conclusion, aunque la posibilidad de presentar muestras responde a las necesidades
de determinados sectores, en lamayoria de | as jurisdicciones no parece ser unaformade
presentacion que en la précticalos solicitantes usen habitualmente.™® No obstante lo anterior,
conviene observar que en dos jurisdicciones se hace un uso més que insignificante de esta
posibilidad, a saber: Suecia(cas € 10 por ciento del total de solicitudes) y Alemania (el 15,5
por ciento de las solicitudes).

Posible ambito de convergencia en cuanto a las muestras

En relacion con la presentacion de muestras de disefios industriales en el marco de las
solicitudes, podria examinarse, con especial referencia a las técnicas de reproduccion digital,
la posibilidad de converger hacia la posicion de que la presentacion de muestras en lugar de
reproducciones debe constituir un elemento opcional en las solicitudes de disefio industrial.
La respuesta a esta pregunta no debe afectar a la posibilidad de que los solicitantes
presenten muestras, o de que las oficinas las exijan, seglin corresponda, Si €s necesario para
determinar €l alcance de la proteccion del disefio industrial de que setrate.

iii)  Otros elementos de la solicitud generalmente exigidos

27. Por lo general hay acuerdo en que, ademas de una representacion del disefio industrial,
en la solicitud deben figurar los siguientes elementos: una peticion de registro del disefio
industrial, indicaciones que permitan identificar al solicitante, datos de contacto del solicitante
0 su representante, e indicacion del producto o productos que incorporan €l disefio industrial o
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en relacion con los que se utilizara e disefio industrial. Ademas, debe pagarse unatasaala
oficina!

28. Asimismo, en 30 (el 45 por ciento) de los 67 miembros del SCT que respondieron al
cuestionario se exige unaindicacion de la clase o subclase de la Clasificacion Internacional
paralos Dibujos y Model os Industriales establecida en el Arreglo de Locarno.

Posible ambito de convergencia en cuanto a otros elementos de la solicitud
generalmente exigidos

En relacion con otros elementos de la solicitud general mente exigidos, podria
examinarse la posibilidad de converger hacia la posicién de que los siguientes €lementos
deben ser obligatorios en cualquier solicitud de disefio industrial: i) una peticion deregistro
del disefio industrial, ii) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitantey
datos de contacto del solicitante o su representante, y iii) unaindicacion del producto o
productos que incorporan € disefio industrial o en relacién con los cuales éste va a ser
utilizado. Asimismo, podria examinarse la conveniencia de que forme parte de la solicitud la
indicacion de la clase o subclase de la Clasificacion Internacional paralos Dibujosy
Modelos Industriales establecida en €l Arreglo de Locarno.

iv)  Otros elementos de la solicitud que se exigen en algunas jurisdicciones

Relvindicacién / Declaracién de novedad

29. Enagunasjurisdicciones se estipula que en la solicitud debe figurar unareivindicacién
que defina el disefio para el que se solicita proteccion.”? En otras se estable que la solicitud
debe contener una declaracion de novedad en la que se indiquen las caracteristicas del disefio
gue se consideran nuevas. Se ha sefialado que, aungque no reciba ese nombre, una declaracion
de novedad es asimilable a un tipo de reivindicacion.

30. Normalmente, lareivindicacion o la declaracion de novedad, ya sean exigidas por la
oficina o presentadas vol untariamente por € solicitante, sirven para definir el acance del
derecho. Por ello, dado su carécter esencial en las jurisdicciones en que son obligatorias, la
reivindicacion o la declaracion de novedad normal mente son un requisito parala asignacion
de una fecha de presentacion. No obstante, lareivindicacidn no es un requisito parala
asignacion de una fecha de presentacion de conformidad con €l articulo 5.1) del PLT.

Descripcion

31. Ladescripcion es otro elemento que se exige en algunas jurisdicciones.® En la préctica
hay por lo menos dos tipos de descripcion. El primero es unadescripcion de lasvistas o las
caracteristicas de lareproduccién, que, por lo general, no afecta a alcance de la proteccion.

El segundo es una descripcion de los elementos caracteristicos del disefio industrial. Cuando
se exige este tipo de descripcion, o cuando, no siendo exigido, |o presenta voluntariamente €l
solicitante, normalmente sirve para definir el acance de la proteccion conferida al disefio
industrial.* En otras jurisdicciones sirve simplemente para ayudar a examinador a
comprender e disefio, sin afectar de ningun modo al alcance de la proteccion.
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32. El hecho de que se publiquen o no las descripciones tiene unaimportancia préctica. Es
evidente que lalongitud de la descripcion repercute en la publicacion. Paralimitar esa

repercusion, en algunas jurisdicciones se exige que la descripcion no exceda de un
determinado nimero de palabras.*

Indicacién de laidentidad del creador

33. Por ultimo, laindicacion de laidentidad del creador es otro elemento que se exige en
parte de las jurisdicciones.™® A este respecto, se ha sefialado que el creador tiene el derecho
moral de ser nombrado en la solicitud.

Posible ambito de convergencia en cuanto a otros elementos de la solicitud exigidos en
algunas jurisdicciones

En relacion con otros elementos de la solicitud exigidos en algunas jurisdicciones,
podria examinarse la posibilidad de converger hacia la posicion de que lareivindicaciony la
declaracion de novedad, la descripcion, y la indicacion de la identidad del creador del
disefio, cuando sean elementos obligatorios de la solicitud, no deben constituir un requisito
para la asignacion de una fecha de presentacion.

En relacion con los requisitos para la asignacion de una fecha de presentacion, véase
el posible ambito de convergencia en cuanto a los requisitos de fecha de presentacion.

b)  Determinados requisitos relacionados con la solicitud

34. Hay algunos requisitos que, aungque no estan estipulados expresamente como elementos
de la solicitud, se desprenden de |os principios en que ésta se basa. Se han identificado dos
requisitos de este tipo. El primero consiste en que la solicitud debe presentarse en nombre del
creador. El segundo establece que en la solicitud debe seguirse e principio de unidad de
concepto o unidad de invencion.

i) Requisito de presentacion en nombre del creador

35. Delos 67 miembros del SCT que respondieron a cuestionario, 15 (es decir, € 25 por
ciento) indicaron que la solicitud debe presentarse en nombre del creador. Si € solicitante no
es el creador, debe aportarse una declaracion de cesion u otro documento que pruebe la
transferenciadel disefio a solicitante.

36. Conarreglo a Reglamento Comin al Acta de 1999, el Acta de 1960 y el Acta de 1934
del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujosy Modelos Industriales
(en adelante, "el Reglamento Comun del Arreglo de LaHaya'), una Parte Contratante
obligada por el Acta de Ginebra puede declarar que su legislacion exige que la solicitud se
presente en nombre del creador. Hastalafecha, dos Partes Contratantes del Acta de Ginebra
han hecho esa declaracion: Ghanaeldandia. Si € solicitante designa a esas Partes
Contratantes, tiene que indicar el nombre del creador. Al firmar e formulario internacional
de solicitud, €l solicitante hace una declaracién de cesion normalizada que figura yaimpresa
en el formulario.
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Posible ambito de convergencia en cuanto a la presentacion de la solicitud en nombre
del creador

En relacion con la presentacion de la solicitud en nombre del creador, podria
examinarse la posibilidad de converger hacia la posicion de que, cuando se exija que la
solicitud se presente en nombre del creador, eserequisito se satisfaga si el solicitante declara
gue hace la presentacion en nombre del creador.

i)  Unidad de concepto o de invencién

37. Endeterminadas jurisdicciones, la solicitud ha de satisfacer el requisito de unidad de
concepto o unidad de invencién.'” Normalmente, este requisito estipula que | os disefios que
sean independientes y distintos deben ser objeto de solicitudes diferentes.

Posible ambito de convergencia en cuanto a la unidad de concepto o la unidad de
invencién

En relacion con e requisito de unidad de concepto o unidad de invencion, podria
examinarse la posibilidad de converger hacia la posicion de que, en los casos en que se
establezca € requisito de unidad de concepto o de unidad de invencion, debe ofrecerse la
posibilidad de dividir la solicitud, sin que ello afecte a la asignacion de la fecha de
presentacion inicial.

c)  Solicitudes multiples

38. Como seindicaen e documento SCT/19/6, una solicitud multiple es aquellaen la que
se solicita proteccion respecto de varios disefios industriales. Esta posibilidad se ofrece en un
enorme numero de jurisdicciones (en e 76 por ciento de las respuestas a cuestionario se
indica que se permiten las solicitudes multiples) y también se prevé en el Acta de Ginebra.

39. Paralos usuarios, |as solicitudes multiples ofrecen una claraventgjaa simplificar la
presentacion, y asi lo prueba el hecho de que los solicitantes hagan amplio uso de esta
opcién.®® Paralas oficinas examinadoras, |as solicitudes multiples hacen necesario efectuar
busquedas respecto de cada uno de |os disefios industriales incluidos en la solicitud. A este
respecto, la capacidad de cubrir los costos de busqueda y examen es una preocupacion
importante paralas oficinas, en particular paralas que llevan a cabo un examen de la
novedad.™

40. Por causa de esta preocupacion, hay un pais en €l que solo se admiten solicitudes
multiples respecto de disefios de productos con un ciclo de vida corto, que no son objeto de un
examen sustantivo.?’

41. No obstante, en lamayoria de |as jurisdicciones en que se admiten solicitudes multiples,
lacomplejidad de | as blsguedas que entrafian se atenlia estableciendo la condicion previade
que los disefios satisfagan determinados requisitos, por jemplo los siguientes:

- gue se apliquen a (o estén constituidos por) productos que pertenezcan ala
misma clase de la Clasificacion Internacional de Locarno; <

- gue se apliquen a (o estén constituidos por) productos que pertenezcan al
mismo conjunto o composicién de elementos; 2
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—~ unidad de disefio o unidad de invencion;
- unidad de produccién o unidad de utilizacion.®
42. Ademés, en lamayoriade las jurisdicciones en | as que se admiten solicitudes multiples,
el nimero de disefios industriales que pueden incluirse en una solicitud esta limitado por 1o
general a100 6 50 disefios.”
43. Dicho esto, conviene observar que en algunas jurisdicciones, la disposicion por lagque
selimitael nimero o € tipo de los disefios que puede incluirse en una solicitud mdltiple no se

aplica alos disefios que consisten en una mera ornamentacion.?

44. Por ultimo, cuando los disefios industriales de una solicitud multiple no se gjusten alos
requisitos establecidos, el solicitante puede, por lo general, dividir la solicitud.?’

Posible ambito de convergencia en cuanto a las solicitudes de registro miltiples

En relacion con las solicitudes multiples, podria examinarse la posibilidad de
converger hacia la posicion de exigir a las oficinas que permitan ese tipo de solicitudes,
siempre que los disefios objeto de la solicitud cumplan deter minados requisitos determinados
por la oficina. Asimismo, cuando los disefios de una solicitud multiple no cumplan los
requisitos establecidos, debe ofrecerse la posibilidad de dividir la solicitud, sin que ello
afecte a la asignacion de la fecha de presentacion inicial.
Ill. FECHA DE PRESENTACION

a)  Requisitos de fecha de presentacion

45. Enlamayoriade lasjurisdicciones, paraasignar unafecha de presentacion se exige que
figuren en la solicitud |os siguientes el ementos o indicaciones:®

- una peticién en la que se indique que se solicita € registro de un disefio
industrial;

- indicaciones que permitan establecer laidentidad del solicitante;
- una reproduccion suficientemente clara del disefio industrial;

- indicaciones que permitan contactar con €l solicitante 0 su representante, si |o
tiene.

46. Otros elementos que normamente exigen las oficinas para asignar unafechade
presentacion son |os siguientes:

- unaindicacion del producto o productos que constituyen € disefio industrial o
en relacion con los que va a utilizarse € disefio;

- el pago de unatasa.®
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47. Asimismo, en algunos paises se exige una descripcion, unareivindicacion, o
indicaciones relativas alaidentidad del creador.*

b) Plazosparael cumplimiento delosrequisitos

48. Cuando en una solicitud no figuran todos |os elementos o indicaciones requeridos para
obtener una fecha de presentacion, la mayoria de | as oficinas concede a solicitante un plazo
para completar la solicitud.®

49. Aunque €l plazo més comuan es de dos meses, son muchas las oficinas que conceden un
mes de plazo para completar lasolicitud.®® A este respecto puede surgir una preocupacion en
relacion con la dificultad que supone e cumplimiento del plazo paralos solicitantes que no
residan en €l territorio de la oficina.

50. Normalmente, cuando en la solicitud falta uno de los elementos requeridos parala
asignacion de una fecha de presentacion, y ese e emento se aporta dentro del plazo
establecido, lafecha de presentacion de la solicitud es aquellaen laque € elemento que
faltaba es recibido por laoficina. Conviene observar, sin embargo, que en algunas
jurisdicciones se mantiene lafecha de presentacion "anterior”, siempre que el solicitante
aporte |os elementos faltantes dentro del plazo establecido.®

c) Fechade presentacion conforme al Actade Ginebra

51. Enlos parrafos que siguen se resumen las disposiciones del Actade Ginebrarelativas a
lafecha de presentacion que son mas rel evantes desde el punto de vista de la presente
exposicion. El texto de las respectivas disposiciones se recoge en € Anexo |.

52. Conformea Actade Ginebra, |a fecha de presentacion de una solicitud internacional es
lafecha en que la OficinaInternaciona de la OMPI recibala solicitud, cuando ésta se
presente directamente a dicha Oficina, o lafecha en que la solicitud searecibida por la
Oficinade la Parte Contratante, cuando se haya presentado en formaindirecta. No obstante,
conforme al articulo 9.3) de Actade Ginebray laregla 14.2) del Reglamento Comun del
Arreglo de laHaya, |a fecha de presentacion se pospone cuando en la solicitud internacional
no figuran, entre otros, |0s siguientes el ementos:

- unaindicacion expresa o técita de que se solicita el registro internacional;
- indicaciones que permitan establecer laidentidad del solicitante;

- indicaciones suficientes que permitan establecer contacto con el solicitante o
su mandatario, si lo hubiere;

- una reproduccion o, de conformidad con el articulo 5.1).iii) del Actade 1999,
una muestra de cada dibujo o modelo industrial objeto de la solicitud
internacional .

53. Asimismo, toda Parte Contratante cuya Oficina actte como Oficina de examen y cuya
legislacion, en el momento en que pase a ser parte en € Actade Ginebra, exija que una
solicitud de concesion de proteccion para un disefio industrial contenga determinados
elementos, puede notificar al Director General esos elementos en una declaracion. Los
elementos que pueden notificarse son |os siguientes:
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— indicaciones relativas alaidentidad del creador;

- una descripcién breve de lareproduccién o de las caracteristicas predominantes
del disefio industrial, y

- unareivindicacion.

54. Cuando lasolicitud internacional contenga la designacion de una Parte Contratante que
haya efectuado dicha notificacion, debera contener también, para obtener una fecha de
presentacion de conformidad con lalegislacion de esa Parte Contratante, |0s el ementos que
sean objeto de la notificacion.

55. Si seincumple aguno de los requisitos parala asignacion de fecha de presentacion, €
Reglamento Comun del Arreglo de La Haya prevé un plazo de tres meses, a contar desde la
fecha de lainvitacion enviada por la Oficina Internacional, para corregir lairregularidad. Si
lairregularidad es corregida en ese plazo, lafecha de presentacion de la solicitud
internacional seralafechaen laqguelaOficina Internacional haya recibido la correccién.

d) Fechade presentacion conformeal PLT

56. Enlos parrafos que siguen se resumen las disposiciones del PLT relativas alafechade
presentacion que son mas relevantes desde € punto de vista de la presente exposicion. El
texto de las respectivas disposiciones figuraen e Anexo Il.

57. Deconformidad con €l articulo 5.1)a) del PLT, |afecha de presentacion de una solicitud
seralafechaen laque la oficina haya recibido todos |os el ementos e indicaciones siguientes:

- unaindicacion expresa o implicita de que los elementos estan destinados a
constituir una solicitud;

- indicaciones que permitan establecer laidentidad del solicitante o que permitan
que la oficina establezca contacto con €l mismo;**

- una parte que, a primeravista, parezca constituir una descripcion. Una Parte
Contratante podra aceptar que, alos fines de lafecha de presentacion, se
presente un dibujo en lugar de este elemento.

58. Laregla2.l) del Reglamento del PLT establece que, cuando la solicitud no cumpla
alguno de los requisitos para la asignacion de fecha de presentacion, debe darse al solicitante
la oportunidad de aportar 1os elementos requeridos en un plazo no inferior a dos meses desde
lafecha de lanotificacién enviada por la oficina

59. Cuando en lasolicitud, tal como fue presentada inicialmente, no se ha cumplido alguno
de los requisitos parala asignacion de fecha de presentacion, la fecha de presentacion es, por
lo general, aguella en que se hayan cumplido posteriormente todos los requisitos. No
obstante, una Parte Contratante podra disponer que, cuando no se haya cumplido alguno de
los requisitos en el plazo indicado en el parrafo precedente, se considere la solicitud como no
presentada.
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Posible ambito de convergencia en cuanto a la definicion de los requisitos para la
asignacion de fecha de presentacion

En relacion con los requisitos para la asignacion de una fecha de presentacion, podria
examinarse la posibilidad de converger hacia la posicion de que debe asignar se una fecha de
presentacion para una solicitud de disefio industrial si se presentan, como minimo, los
siguientes elementos: una peticién en la que seindique que se solicita el registro de un
disefio industrial; indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante; una
reproducci on suficientemente clara del disefio industrial; indicaciones que permitan
contactar con e solicitante 0 su representante, si lo tiene. Asimismo, podria considerarse la
conveniencia de que € pago de una tasa constituya un requisito para la asignacion de una
fecha de presentacion.

V. CONFIDENCIALIDAD PROVISIONAL: APLAZAMIENTO DE LA
PUBLICACION Y DISENOS SECRETOS

a)  Observaciones generales

60. Uno delos principios en que se funda cualquier sistema de registro de disefios
industriales es el dela publicacion del disefio reivindicado para su divulgacion al publico. Sin
perjuicio de ese principio, en varias jurisdicciones se ofrece la posibilidad de solicitar un
aplazamiento de la publicacion, o €l registro de un disefio secreto. De este modo se permite a
solicitante mantener e secreto de su disefio durante un tiempo — por gjemplo, hastala
presentacion comercia del producto —y, a mismo tiempo, obtener 1a proteccion juridica del
diseio lo antes posible.

61. Delos67 miembrosdel SCT que respondieron a cuestionario, 32 (es decir, el 49 por
ciento) indicaron que su legislacion permite e aplazamiento de la publicacion, mientras que €
42 por ciento indico que su legislacion no prevé esa posibilidad. En el Japony enla
Republica de Corea existen sendos sistemas de disefios secretos.

62. Enlamayoriadelos sistemas de aplazamiento de la publicacion y de disefios secretos,
el disefio industrial es examinado cuando se recibe la solicitud y esinscrito en e registro
cuando superala etapa de examen. La publicacion, sin embargo, se pospone durante un
periodo prescrito, aungue también suele existir la posibilidad de solicitar que € disefio se
publigue antes de que haya expirado ese periodo.

63. Los periodos maximos de aplazamiento pueden ser sustancial mente diferentes de una
jurisdiccién aotra. Por €llo, los solicitantes que deseen obtener proteccion en varias
jurisdicciones en las que se apliquen periodos diferentes, tendran que atenerse en realidad al
periodo mas breve, ya que, unavez publicado € disefio en unajurisdiccion, el aplazamiento
en las demas degja de tener sentido. Por supuesto, €l problema puede ser alin méas agudo
cuando se solicita proteccién al mismo tiempo en jurisdicciones en las que no se contempla el
aplazamiento de la publicacion, aunque en aquellas jurisdicciones que efectian un examen
sustantivo, tiene lugar un aplazamiento de facto.

64. Los periodos de aplazamiento més comunes son de 12 y 30 meses, a contar desde la
fecha de presentacion o lafecha de prioridad.®® Conviene observar que en un sistemade
disefios secretos, el plazo durante &l que disefio puede mantenerse en secreto comienzaen la



SCT/21/4
pagina 14

fecha de registro, no en lafecha de presentacion o lafechade prioridad.*® De este modo, se
prolonga, de hecho, € periodo de mantenimiento del secreto.

65. Enloquerespectaa uso que los solicitantes hacen de la posibilidad de solicitar un
aplazamiento de la publicacion, de los 32 miembros del SCT que contemplan esta posibilidad
en su legislacion, sdlo 5 (el 16 por ciento) declard en € cuestionario que € aplazamiento se
solicita con frecuencia. Esinteresante observar que en |os paises escandinavos se hace uso
frecuente de esta opcion: e 85 por ciento de los disefios son objeto de aplazamiento en
Finlandia, €l 70 por ciento en Noruega, y € 50 por ciento en Suecia. No obstante, se ha
sefialado que € frecuente uso del aplazamiento en Noruega puede deberse a la estructura del
formulario de solicitud. El solicitante ha de indicar expresamente en el formulario que no
quiere hacer uso de la opcién de aplazamiento de la publicacion, yaque, afatade esa
indicacion expresa, se aplica automaticamente un aplazamiento de seis meses.

b)  El aplazamiento de la publicacién conforme a Acta de Ginebra

66. De conformidad con el Actade Ginebra, la publicacion de un registro internacional
tiene lugar seis meses después de lafecha del registro internacional, salvo que € solicitante
pida que tenga lugar inmediatamente después del registro o que sea aplazada. Puede
solicitarse €l aplazamiento de la publicacion durante un méximo de 30 meses a contar desde la
fecha de presentacion o lafecha de prioridad. No obstante, una Parte Contratante puede
notificar al Director General en una declaracion que su legislacion no prevé e aplazamiento, o
que prevé e aplazamiento por un periodo inferior a 30 meses.

67. En consecuencia, cuando en una solicitud internacional figura una peticion de
aplazamiento de la publicaciéon, la publicacion tiene lugar cuando haya expirado un plazo de
30 meses, si hinguna de las Partes Contratantes designadas ha hecho |a declaracion
mencionada en € parrafo precedente. No obstante, cuando alguna de las Partes Contratantes
designadas haya hecho una declaracion indicando que aplica un periodo de aplazamiento mas
corto, la publicacion tiene lugar cuando expire ese periodo mas corto. Asimismo, cuando una
Parte Contratante designada haya hecho una declaracién indicando que en su legislacion no se
prevé e aplazamiento, la peticion se desestima, salvo que el solicitante retire la designacion
de la Parte Contratante de que se trate.

68. El titular del registro internacional puede solicitar la publicacion anticipada en cual quier
momento durante €l periodo de aplazamiento.

Posible ambito de convergencia en cuanto al aplazamiento de la publicaciény los
disefios secretos

En relacion con el aplazamiento de la publicacion y |os disefios secretos, podria
examinarse la posibilidad de converger hacia la posicion de que debe darse a los solicitantes
la posibilidad de mantener un disefio industrial sin publicar durante un periodo de seis
meses, como minimo, desde la fecha de presentacion.
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V. TIEMPO DE REFLEXIQN: PERIODO DE GRACIA EN CASO DE
DIVULGACION; DISENOS NO REGISTRADOS

69. Aunque paralos creadores esimportante garantizar |0 antes posible |a proteccién de sus
disefios, la presentacion de una solicitud de proteccion de un disefio industrial acarrea costos.
L os creadores no siempre estan dispuestos a hacer frente a esos costos antes de someter a
prueba en el mercado los productos que incorporan €l disefio. Sin embargo, paraello es
necesario divulgar a publico e disefio, |0 que supone una contravencion directadel requisito
de novedad.

70. Enagunasjurisdicciones la existencia de un periodo de gracia para presentar la
solicitud después de haber divulgado € disefio puede ayudar alos creadores a satisfacer dos
exigencias contradictorias, asaber: €l requisito de novedad del disefio industrial y la
necesidad de tener en cuenta determinadas consideraciones de caracter practico y econdémico.
Por otro lado, en varias jurisdicciones |os disefios no registrados ofrecen un tipo de proteccion
alternativo alos creadores que estiman que no es necesario registrar sus disefios.

a)  Periodo de graciaen caso de divulgacion

71. End articulo 25.1) del Acuerdo sobre los ADPIC se establece que "los Miembros
estableceran la proteccion de los dibujos y model os industrial es creados independientemente
gue sean nuevos u originales'. En lamayoriade las jurisdicciones, lanovedad es una
condicién paralavalidez de los disefios industriales.>” Norma mente, un disefio deja de ser
nuevo cuando es divulgado. Aun asi, en muchas jurisdicciones, la divulgacion con arreglo a
determinadas condiciones no supone la pérdida de la novedad si la solicitud de registro del
disefio se presenta dentro de un determinado plazo.*®

72. Eseplazo, llamado "periodo de gracia’, varia de unajurisdiccion aotra. Los periodos
de gracia més comunes son de 12 y 6 meses a partir de la divulgacion.®

73. El hecho de que los periodos de gracia tras la divulgacion sean diferentes segiin los
paisesy, en general, el hecho de que no se prevean periodos de gracia en todas las
jurisdicciones, puede tener consecuencias de amplio acance para un solicitante que quiera
proteger un disefio industrial en varios paises. Veamos un giemplo: un solicitante en cuyo
pais de origen se establece un periodo de gracia de 12 meses presenta la solicitud en su pais 8
meses después de haber divulgado € disefio industrial y, a mismo tiempo, presenta
solicitudes en € pais A, que establece un periodo de graciade 6 mesesy en €l pais B, que no
contempla ningun periodo de gracia. El disefio industrial seravalido en el pais de origen,
pese a haber sido divulgado antes de la presentacién de la solicitud, pero podra ser denegado o
declarado nulo por falta de novedad en los paises A y B.

74. También es pertinente la cuestion que quién sea el responsable de la divulgacion, ya que
de ello depende la concesién del periodo de gracia. En lainmensa mayoriade las
jurisdicciones, la divulgacion tiene que haber sido efectuada por € creador o una persona
autorizada por éste.” Por otro lado, la divulgacion efectuada por una persona no autorizada,
ya seade malafe o involuntariamente, también da lugar a un periodo de graciaen un gran
nimero de jurisdicciones.*
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Posible ambito de convergencia en cuanto al periodo de gracia en caso de divulgacion

En relacion con el periodo de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgacion
de un disefio industrial, podria examinarse la posibilidad de converger hacia la posicion de
que la divulgacion efectuada por €l creador o su causahabiente en 1os 12 meses anteriores a
la fecha de presentacion no debe afectar a la novedad u originalidad del disefio industrial.

b)  Disefios no registrados

75. Enun sistema de disefios no registrados, se concede proteccién a un disefio desde €
mismo momento en que es divulgado, sin necesidad de que & creador cumplimente la
formalidad de registro. La proteccion que se concede tiene normal mente un al cance menor
que la otorgada a los disefios registrados y, en general, se limita ala prohibicion de uso
comercial de disefios idénticos cuando dicho uso resultade una copia. Ademas, € periodo de
proteccion, normal mente limitado a tres afios, es menor que el establecido paralos disefios
registrados, y no puede ser renovado.

76. Combinado con un periodo de gracia para presentar la solicitud después de la
divulgacion, un sistema de disefios no registrados permite alos creadores obtener un cierto
grado de proteccién para sus disefios desde e momento de |la divulgaci6n, aungque se tomen
algun tiempo para valorar la conveniencia de afrontar 1os costos del registro del disefio
divulgado.

77. Laexpresion "disefios no registrados’, que empleamos en este documento, no esta
reconocida internacional mente, aun cuando |os rasgos generales del sistema descrito supra en
el parrafo 75 se dan en varias jurisdicciones.

78. Estaexpresion se usa principa mente en relacion con €l Reglamento del Consgjo (CE)
N° 6/2002, de 12 de diciembre de 2002, sobre |os dibujos y model os comunitarios en € que se
usalaexpresion “dibujos y modelos no registrados’. En otras jurisdicciones, hay un sistema
similar a de dibujos y modelos no registrados de la Comunidad Europea, aunque recibe un
nombre diferente, como el sistema de "derecho de disefio” del Reino Unido. En otras
jurisdicciones se preve un sistema anaogo a de los "dibujos y modelos no registrados”, sin
designarlo con un término especifico.* También es interesante sefidlar que, aunque en los
Estados Unidos de América no se prevé un sistemade "disefios no registrados”, laLey de
Proteccion de los Disefios del Casco de las Embarcaciones (Vessel Hull Design Protection
Act) contempla algunas de las preocupaciones consideradas en este capitul o.

VI. DURACION DE LA PROTECCION Y RENOVACION
ad)  Duracion delaproteccion

79. End articulo 26.3) del Acuerdo sobre los ADPIC se prevé que la proteccion de los
disefios industrial es tendra una duracion minimade 10 afios. Delos 67 miembros del SCT
gue respondieron a cuestionario, 12 (casi el 18 por ciento) indicaron que establecen una
duracion total de la proteccion que coincide el minimo de 10 afios estipulado en el Acuerdo
sobrelos ADPIC. Veintitrés miembrosdel SCT (el 43 por ciento) indicaron que prevén una
duracion total de la proteccion de 15 afios, mientras que 27 (el 40 por ciento) estipulan una
proteccion de 25 afos.
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80. Sehadicho que las necesidades de los disefiadores en o que respecta ala duracion de la
proteccion de sus disefios dependen del tipo de producto al que vaya aincorporarse € disefio.
L os disefios empleados en determinados productos de ciclo de vida corto no necesitan una
proteccion muy larga, mientras gue los incorporados a productos de ciclo de vida largo
necesitan una proteccion de mayor duracion. También se ha dicho que laduracion dela
proteccion debe reflgjar esas diferencias.

81. Asimismo, se haobservado que, a decidir la duracion de la proteccién, los legisladores
deben equilibrar cuidadosamente las necesidades de | os disefiadores con las de | os terceros.
Es importante que los disefios que ya no necesitan proteccion pasen a dominio publico en un
plazo prudencial.

b)  Estructuradel periodo de proteccion

82. Estructurando el periodo de proteccidn en segmentos, € legislador puede lograr un
equilibrio justo entre las necesidades de |os propietarios de los disefios y las de los terceros.”®

83. Enlamayoriadelasjurisdicciones, e disefio industria se protege durante un periodo
inicial de cinco afios, que puede renovarse por periodos sucesivos de la misma duracién.*

84. Estaestambién laestructura que se prevé en el Actade Ginebra. Laduracion minima
de la proteccién conforme a Acta de Ginebra es de 15 afios, aunque en las Partes Contratantes
que dispongan una duracion mayor se puede renovar el disefio industrial hasta agotar ese
periodo de proteccion mas largo.

85. En contraste con € sistema descrito supra, en algunas jurisdicciones se prevé un
periodo de proteccion unico no renovable. Delos 67 miembros del SCT que respondieron al
cuestionario, 15 (el 22 por ciento) indicaron que conceden un periodo de proteccién no
renovable.

Posible ambito de convergencia en cuanto a la duracion de la proteccion

En lo que respecta a la duracién de la proteccion, podria examinarse la posibilidad de
converger hacia la posicion de que € periodo de proteccion debe dividirse en periodos
renovables de 5 afios de duracion, hasta un méaximo que se determinara en €l nivel nacional o
regional.

VII. COMUNICACIONES
a)  Formade las comunicaciones y medios para su transmision

86. Todoslos miembrosdel SCT que respondieron a cuestionario admiten las
comunicaciones en papel. Asimismo, lamayoria de las oficinas admiten comunicaciones
presentadas por medios de transmision electrénicos, como el fax.** Las comunicaciones
presentadas en forma el ectronica (por gemplo, por Internet) son admitidas por muchas
oficinas, aunque no en todas se admite la presentacion electrénica de solicitudes.*®
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87. Enlamitad delos miembros del SCT que indicaron que admiten la presentacion de
comunicaciones en forma electronica (el 40 por ciento de los que respondieron al
cuestionario), las comunicaciones pueden autenticarse por un sistema de autenticacion
electronica.

b)  Requisitosrelacionados con lafirma

88. Lascomunicaciones en papel deben estar firmadas por € solicitante, € titular u otra
personainteresada en lainmensa mayoria de las jurisdicciones (el 94 por ciento de los
miembros del SCT que respondieron al cuestionario), pero son pocas las jurisdicciones en las
gue se exige con caracter general que lafirma esté certificada (el 13 por ciento de los
miembros del SCT que respondieron al cuestionario). En variasjurisdicciones, la
certificaﬁ:;én de lafirma se exige solo en casos especiales, por ggemplo en caso de renunciaa
registro.

c) Comunicaciones con arreglo a Tratado de Singapur y el PLT

89. Deconformidad con & Tratado de Singapur y con PLT, cada Parte Contratante puede
elegir los medios de transmision de las comunicaciones. Con arreglo a PLT, aunque la Parte
Contratante puede elegir un medio de transmision distinto del papel, no puede excluir la
presentacion de comunicaciones en papel alos efectos de la asignacion de lafecha de
presentacion o € cumplimiento de un plazo. Conforme al Tratado de Singapur, |a Parte
Contratante puede prescribir €l uso exclusivo de medios de comunicacion electronicos. No
obstante, en e articulo 8.7) del Tratado de Singapur se establ ece explicitamente que esa
disposicion no afecta a medio de comunicacion entre € solicitante, € titular u otra persona
interesada y su representante.

90. Enloquerespectaalafirma, cada Parte Contratante, conforme a ambos tratados, puede
exigir gue las comunicaciones en papel estén firmadas por €l solicitante, € titular u otra
personainteresada, segun corresponda. No obstante, ninguna Parte Contratante puede exigir
lalegitimacion, certificacion por fedatario pablico, autenticacion, legalizacion o cualquier otra
certificacion de una firma, excepto si lafirmase refiere alarenuncia a un registro (en € caso
del Tratado de Singapur), o cuando se trate de procedimientos cuasi judiciales (en e caso del
PLT). Asimismo, de conformidad con €l PLT, cada Parte Contratante puede exigir que se
presenten pruebas a la oficina cuando ésta pueda dudar razonablemente de la autenticidad de
unafirma, y cada Parte Contratante puede disponer también que las firmas el ectrénicas
efectuadas conforme alaregla 9.5) sean confirmadas por un proceso destinado a certificar
firmas en forma el ectronica especificado por la Parte Contratante.

Posible ambito de convergencia en cuanto a las comunicaciones

En relacion con las comuni caciones, podria examinarse la posibilidad de converger
hacia la posicion de que € medio de transmision de las comunicaciones debe ser
determinado por las oficinas. En lo que respecta a las comunicaciones en papel, las oficinas
deben tener la posibilidad de exigir que estén firmadas. No obstante, las oficinas no deben
exigir la legitimacion, certificacion por fedatario publico, autenticacion, legalizacion o
cualquier otra certificacion, salvo en casos concretos especificados.
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VIIl. MEDIDAS DE SUBSANACION
d  Medidas de subsanacion previstas

91. Enlamayoriade lasjurisdicciones se prevén una o varias medidas de subsanacion en el
caso de que €l solicitante o titular no cumpla un plazo establecido pararealizar un tramite ante
laoficina. Esas medidas son las siguientes. laprorrogadel plazo, la continuacion dela
tramitacion, y e restablecimiento de los derechos.®®

92. Enlamayoriade lasjurisdicciones se preve laprorroga del plazo, ya seaantes o
después de su expiracion.* Con frecuencia se establ ece otra medida de subsanacion ademéas
de ésta.

93. Lacontinuacion de latramitacion es posible en el 40 por ciento de los miembros del
SCT que respondieron a cuestionario. Cuando se aplica esta medida, la oficina contindala
tramitacion del expediente como si € plazo se hubiera cumplido. El acto omitido debera
gjecutarse dentro del plazo establecido para presentar la peticion de continuacion dela
tramitacion, sin que sea necesario que la persona que presente la solicitud exponga las razones
del incumplimiento del plazo.

94. El restablecimiento de los derechos esta contemplado en e 49 por ciento de los
miembros del SCT que respondieron al cuestionario. Por |o general, en lasolicitud de
restablecimiento de |os derechos se exponen las razones del incumplimiento del plazo, y €
restablecimiento de los derechos estéa supeditado a que Oficina determine que €
incumplimiento ocurrié a pesar de haberse actuado con la diligencia debida exigida por las
circunstancias, o que no fue intencional.

b)  Medidas de subsanacion previstas en el Tratado de Singapur™

95. Aunque cada Parte Contratante tiene libertad para prever la prorroga de un plazo antes
de su vencimiento, esta obligada a disponer que, después del vencimiento del plazo, pueda
tomarse por o menos una de las siguientes medidas de subsanacién: laprérrogade plazo, la
continuacién de latramitacion, y € restablecimiento de los derechos.

96. End Reglamento del Tratado de Singapur se prevén, como excepciones a esta
obligacion, los casos de incumplimiento de un plazo respecto del que ya se haya acordado una
medida de subsanacion, de un plazo para presentar una peticion de que se dicte una medida de
subsanacién, de un plazo para el pago de unatasa de renovacion, de un plazo pararealizar un
acto en procedimientos contradictorios, de un plazo para presentar determinadas
declaraciones, 0 de un plazo para corregir o afadir unareivindicacion de prioridad.

c) Medidas de subsanacién previstasen e PLT>

97. Cada Parte Contratante tiene libertad para disponer la prorroga del plazo fijado por la
oficina antes de gque éste haya expirado. Después de laexpiracion del plazo, la Parte
Contratante esté obligada a disponer una medida de subsanacion, que puede consistir o en la
prorrogadel plazo, o en la continuacion de la tramitacion.
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98. En e Reglamento del PLT se prevén excepciones a esta obligacion, contemplandose los
mismos casos gque en € Tratado de Singapur, salvo e incumplimiento del plazo de
presentacion de determinadas declaraciones.

99. Ademas de una de las medidas de subsanacion indicadas supra, la Parte Contratante
estd obligada a disponer € restablecimiento de derechos en €l caso de que & incumplimiento
de un plazo por € solicitante o titular acarree la pérdida de derechos, cuando la oficina
afectada considere que el incumplimiento ha ocurrido a pesar de haberse aplicado la
diligencia debida exigida por las circunstancias, 0 que no hasido intencional. En €l
Reglamento del PLT se dispone también una serie de excepciones a esta obligacion.

Posible ambito de convergencia en cuanto a las medidas de subsanacion

En relacion con las medidas de subsanacion, podria examinarse la posibilidad de
converger hacia la posicion de que las oficinas deben prever, en caso de incumplimiento por
el solicitante o titular de un plazo para una accién en un procedimiento ante la oficina, por 1o
menos una de las siguientes medidas de subsanacion, que se tomaran después de la
expiracion de dicho plazo: la prérroga del plazo, la continuacién de la tramitacion, o €
restablecimiento de los derechos. Como alternativa, podria examinarse la conveniencia de
que las oficinas prevean, en caso de incumplimiento de un plazo, la prérroga del plazo o la
continuacion de la tramitacion y, adicionalmente, e restablecimiento de |os derechos.

IX. RELACIONESENTRE LOSDISENOS INDUSTRIALESY OTROS DERECHOS

100. Por lo genera se conviene en que, en teoria, una determinada materia puede estar
protegida por diferentes sistemas de proteccion de la propiedad intelectual. En este capitulo
se examina la situacion que, segun las respuestas al cuestionario sobre lalegislaciony la
préactica en materia de disefios industriales (Parte I1), existe en los miembros del SCT en lo
gue respecta alarelacion de los disefios industriales con las marcas, € derecho de autor y la
legislacion sobre competencia desleal .

a)  Reacion con las marcas

101. Enlamayoriade lasjurisdicciones, un objeto puede ser protegido a mismo tiempo por
lalegislacion sobre disefios y lalegislacion sobre marcas, siempre que satisfaga los requisitos
establecidos en ambos sistemas. Dicho de otro modo: para que un objeto sea protegido como
disefio industrial y como marca, no basta con que sea nuevo u original, sino que ha de ser
también capaz de operar como marca, es decir, ha de hacer posible que e consumidor distinga
el producto a que se aplica d disefio de otros productos del mercado.

i) Elementos que pueden gozar de proteccion simultdnea en varias jurisdicciones

102. Deconformidad con lalegislacion vigente, en la mayoria de | as jurisdicciones pueden
ser objeto de doble proteccion, como disefios y como marcas, |0s siguientes elementos:

- el embalgje del producto (en € 98 por ciento de los miembros del SCT
gue respondieron a cuestionario);

- laformadel producto (en € 93 por ciento de los miembros del SCT que
respondieron a cuestionario);
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- la ornamentacion, por ejemplo los el ementos y motivos figurativos (en
el 89 por ciento de los miembros del SCT que respondieron a
cuestionario);

- las etiquetas (en e 87 por ciento de los miembros del SCT que
respondieron a cuestionario);

- un persongje de dibujo animado (en € 81 por ciento de los miembros del
SCT que respondieron al cuestionario);

- un simbolo gréfico, por ejemplo un dibujo, unaimagen o un logotipo (en
el 80 por ciento de los miembros del SCT que respondieron a
cuestionario).

i)  Adquisicion de caracter distintivo durante el periodo de proteccion como
disefio industrial

103. Delos 44 miembros del SCT que respondieron a esta pregunta del cuestionario, 36
(el 76 por ciento) indicaron que, durante el periodo de proteccion de un disefio industrial, éste
puede adquirir caracter distintivo en € sentido del Derecho de marcas.

b)  Relacién con € derecho de autor

104. Enteoria, los disefios industriales, en tanto que creaciones ornamentales y estéticas,
pueden protegerse tanto en virtud de lalegislacion sobre derecho de autor, como con arreglo a
lalegislacion especifica sobre los disefios. Segun ambos regimenes de proteccion se apliguen
simulténea o aternativamente, la proteccion de un objeto como disefio industrial y como obra
conforme a derecho de auto puede enfocarse, por 10 menos, de las tres formas siguientes:
proteccion acumulativa, proteccion independiente, y proteccion parcial mente coincidente.

i) Proteccion acumulativa

105. Con arreglo a este enfoque, un disefio puede protegerse simultdneamente en virtud de la
legislacion especifica sobre disefios industriales y de lalegislacion sobre derecho de autor.

106. En varios paises, la proteccion acumulativa se fundamenta en lateoria de la unidad del
arte. Segun estateoria, el arte puede expresarse de varias formas y puede fijarse en cualquier
soporte material, por 1o que no debe negarse €l caracter artistico a una expresion Unicamente
por que esté fijada o incorporada a un objeto Util.

107. Delos 44 miembros del SCT que respondieron al cuestionario, 23 adoptan este enfoque.
i)  Proteccion independiente
108. Segun este enfoque, |os disefios industriales solo pueden protegerse conforme a

régimen especial establecido al efecto, y no es posible, en principio, asimilarlos a una obra de
arte protegida por derecho de autor.
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109. El enfoque de separacion estricta de los regimenes de proteccion se aplicaen el 7 por
ciento delos miembros del SCT que respondieron al cuestionario.

110. No obstante, en agunas jurisdicciones se admite que una materia que podria ser
protegida en virtud de la legislacion sobre disefios industriales se proteja aternativamente en
virtud de lalegislacién sobre derecho de autor. Mantienen esta posicién 15 de los 44
miembros del SCT que respondieron al cuestionario.

iii)  Superposicion parcial: proteccion acumulativa condicionada

111. Con arreglo a este enfoque, se protege laforma o el aspecto de un producto Util,
industrial, o de consumo, pero se permite una proteccion concurrente en virtud de la
legislacion sobre derecho de autor en el caso de que el disefio pueda considerarse también una
obrade arte.

112. Segln los datos del cuestionario, de los 44 miembros del SCT que respondieron a esta
pregunta, 18 exigen que la materia protegida en virtud de lalegislacion sobre disefios
industrial es presente caracteristicas artisticas apreciables o0 acentuadas para ser protegida
conforme alalegislacion sobre derecho de autor.

113. Lasuperposicion parcia de los regimenes de proteccion también puede supeditarse ala
condicion de que la materia protegida pueda apreciarse en forma separada y sea
independiente de |os aspectos funcionales del producto. Este enfoque es adoptado por 10 (es
decir, e 28 por ciento) de los 44 miembros del SCT que respondieron al cuestionario.

c) Relacién con lalegislacion sobre competencia desleal

114. En muchos paises, un disefio puede protegerse contra actos de competencia desleal,
como la copia servil y los actos que puedan inducir a confusion, los actos de imitacion, o €
uso de lareputacion de un tercero. Sin embargo, |a proteccion que ofrece el régimen de
competencia desleal es por |o genera significativamente més débil, y lainfraccion es més
dificil de probar.

115. Se han reconocido tres enfoques de larelacion entre la proteccién de | os disefios
industriales y lalegislacion sobre competencia desleal, a saber: proteccidn acumulativa,
proteccion acumul ativa condicionada, y proteccién independiente.

i)  Proteccion acumulativa

116. En algunas jurisdicciones se acepta gue un objeto que esta protegido conforme ala
legislacion sobre disefios industriales se protejaa mismo tiempo en virtud de lalegislacion
sobre competenciadesleal. Asi sucede en 17 (el 41 por ciento) de los 44 Estados miembros
del SCT que respondieron al cuestionario.

i)  Proteccion acumulativa condicionada

117. Enagunas jurisdicciones, la proteccion acumulativa esta supeditada al cumplimiento de
determinadas condiciones. Delos 44 miembrosdel SCT que respondieron al cuestionario, 22
(el 54 por ciento) establecen condiciones parala proteccion acumulativa. Dieciséis de esos
miembros del SCT declararon que la materia protegida con arreglo alalegislacién sobre
disefios industrial es puede acogerse ala proteccion contrala competencia desleal si hay un
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acto de competencia desleal distinto que pueda identificarse de manera independiente de un
acto de violacién de lalegislacion sobre disefios industrial es.

iii)  Proteccion independiente

118. Delos 44 miembros del SCT que respondieron a esta pregunta del cuestionario, dos
indicaron que la materia protegida conforme ala legislacion sobre disefios industriales no
puede acogerse ala proteccién ofrecida por |egislacién sobre competenciadesleal.

X. OTRASCUESTIONES: SERVICIO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE
PRIORIDAD

119. El proyecto para establecer un servicio de acceso digital alos documentos de prioridad
en materia de patentes comenzo hace tres afos. Este servicio, [lamado "Servicio de acceso a
documentos de prioridad” es administrado por la Oficina Internacional delaOMPI. Ofrece
unaalternativadigital, sencillay segura, ala presentacion de copias impresas de los
documentos de prioridad a varias oficinas, ya que permite a solicitante de patente que
reivindicala prioridad solicitar alas oficinas de patentes de segunda presentacion que
obtengan por si mismas una copiadel documento de prioridad haciendo uso del servicio.

a)  Antecedentes

120. En 2006, la Asamblea de la Unién de Paris parala Proteccién de la Propiedad

Industrial, la Asamblea del Tratado sobre el Derecho de Patentes, y |la Asamblea de la Union
Internacional de Cooperacién en materia de Patentes (Asamblea de la Unién PCT) aprobaron
una propuesta para establecer el servicio de acceso digital alos documentos de prioridad.>* El
establecimiento del servicio es consecuencia de la Declaracion Concertada por la Conferencia
Diplomética parala Adopcion del Tratado sobre Derecho de Patentes, en laque seinstabaala
OMPI aacedlerar la creacion de un sistema de biblioteca digital sobre documentos de
prioridad.

121. Asimismo, las Asambleas aprobaron la convocacion de un grupo de trabajo especial
para examinar |os asuntos relacionados con el establecimiento del servicio. En particular, €
grupo de trabajo habia de formular recomendaciones para establecer disposiciones marco y
procedimientos adecuados para administrar el servicio.

122. El Grupo de Trabajo sobre e Servicio de Acceso Digital alos Documentos de Prioridad
celebrd su primera reunion en febrero de 2007 y, en su segunda sesion, celebrada en julio de
2007, llegd a un acuerdo de principio sobre €l texto de |as disposiciones marco para poner en
préctica el servicio de acceso digital alos documentos de prioridad.

b)  Aspectos practicos
123. El servicio funcionadel siguiente modo:
124. Tras unaprimera presentacion, €l solicitante de patente pide ala oficinade primera
presentacion que deposite & documento de prioridad en unabiblioteca digital participante.

Unavez realizado €l depdsito por la oficinade primera presentacion, éstao la Oficina
Internacional envian al solicitante un "cddigo de acceso".
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125. Al redlizar posteriores presentaciones, € solicitante reivindicala prioridad por €
procedimiento habitual, pero, en lugar de enviar un documento de prioridad alaoficinade
segunda presentacion, pide a ésta que obtenga una copia por medio del servicio. Paraé€llo, €
solicitante tendra que haber autorizado previamente ala oficina para que acceda a
documento, paralo que utilizara el codigo de acceso con € fin de introducir alaoficinaen la
lista de oficinas autorizadas a acceder al documento gque se mantiene en € sitio Web
PATENTSCOPE® delaOMPI.

126. LaOMPI no cobra por este servicio. No obstante, |as oficinas de primera 0 segunda
presentacion pueden cobrar unatasa por € almacenamiento o la obtencién de documentos. El
uso del servicio es voluntario tanto paralos solicitantes como paralas oficinas.

c) Estado de avance del proyecto

127. El 1 de abril de 2009, € Servicio de acceso a documentos de prioridad entré en
funcionamiento en la Oficina de Patentes del Japén (JPO) y la Oficina Receptora del PCT de
laOficina Internacional. La Oficinade Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) se
incorpord al proyecto e 20 de abril de 2009, y se prevé que la Oficina Europea de Patentes
(OEP) y la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KI1PO) lo hagan en € segundo semestre
de 2009 . Hay otras oficinas que se encuentran en distintas fases de prueba, y es probable que
algunas de ellas se incorporen a sistemaen e curso de este afio.

XI1. CONCLUSION

128. En este documento se han examinado nueve aspectos de lalegislacion y la practicaen
materia de disefios industriales. Se ha atendido alos aspectos préacticos de cada cuestion y se
ha tratado de describir los distintos enfoques seguidos en |os sistemas nacionales y regional es
de los miembros del SCT, sobre |a base de |as respuestas a | os cuestionarios (documento
WIPO/Strad/INF/2 Rev. 1) y los debates recogidos en € informe de la vigésima sesién del
SCT (documento SCT/20/5 Prov.). Ademas, se ha presentado € marco juridico internacional
vigente gque puede ser relevante desde el punto de vista de cada uno de |os aspectos
examinados.

129. Sobre labase de todos estos elementos, se ha sefialado una serie de posibles ambitos de
convergencia. Esos ambitos de convergencia son los siguientes: |aforma de reproduccion,

las vistas y € numero de copias de la reproduccion, las muestras, |0s otros elementos de la
solicitud, las solicitudes multiples, los requisitos de fecha de presentacion, el aplazamiento de
la publicacion, e periodo de gracia parala presentacion de solicitud en caso de divulgacion, la
duracion de la proteccién, las comunicaciones y |as medidas de subsanacion.

130. Lasposiciones en cuanto ala proteccién de los disefios no registrados y la relacion entre
los disefios industriales y otros sistemas de propiedad intelectual siguen siendo divergentes.
Cabe observar que el debate de estos temas en el SCT ha sido muy escaso, por |o que no ha
sido posible sefialar ningun posible ambito de convergencia
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131. Seinvitaal SCT a considerar €l presente
documento y

i) comentar los posibles ambitos de
convergenciay el Servicio de acceso a
documentos de prioridad presentados en €l
documento;

i)  modificar los posibles ambitos de
convergencia presentados en e documento,
anadir otros posibles ambitos de
convergencia, u omitir cualquiera de ellos;

Iii) considerar las cuestiones
mencionadas en €l parrafo 130 supra;

iv) considerar cualquier otra medida

gue pueda adoptar se con respecto a los puntos
i) aiii) supra.

[Siguen los Anexos|

10

11

12

13

14

Véase € “Resumen de las respuestas a | os cuestionarios sobre lalegislacion y la practicaen
materia de disefios industriales’” (Anexo | del documento SCT/19/6,), pagina 17.

Ibid., pagina 2.

Véaselaregla9.1) del Reglamento Comun al Actade 1999, e Actade 1960y el Actade 1934
del Arreglo de LaHayarelativo a Registro Internacional de Dibujosy Modelos Industriales.
Véase lainstruccién 403 de las Instrucciones Administrativas parala Aplicacion del Arreglo de
LaHaya

Véanse en los parrafos 70 y 72 del documento SCT/20/5 Prov., lasintervenciones de las
Delegaciones de los Estados Unidos de Américay de Uzbekistén. Véase también la
Instruccidn 404.b) de las Instrucciones Administrativas parala Aplicacion del Arreglo de
LaHaya

Véase en e parrafo 69 del documento SCT/20/5 Prov. laintervencién de la Delegacion de
Suecia.

Véase en e parrafo 18 del documento SCT/20/5 Prov. laintervencion de la Delegacion de
Alemania.

El 26% de los miembros que respondieron a cuestionario indica que exige una; €l 24%, que
exige 2,y € 22% que exige tres. Conforme a Acta de Ginebra, se exige una sola copia
Véase € articulo 5.1)iiii) del Actade Ginebra.

Véanselos parrafos 114 a 117 y 122 del documento SCT/20/5 Prov..

Véanse las paginas 10 y 11 del Anexo | del documento SCT/19/6.

Delos 67 miembros del SCT que respondieron a cuestionario, 21 indicaron que exigen una
reivindicacion.

Ladescripcion es obligatoria casi en el 40% de los miembros del SCT que respondieron a
cuestionario.

Delos 40 miembros del SCT que respondieron a la correspondiente pregunta del
cuestionario, 12 indicaron que el alcance de la proteccion se determina atendiendo ala
reproduccion y ala descripcion de los elementos caracteristicos.

[Sigue lanotaen la pagina siguiente]
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Por ejemplo, en € sistema de dibujos y model os comunitarios registrados de la UE, la
descripcién no puede tener més de 100 palabras. Con arreglo a Reglamento Comuan al Acta
de 1999, el Actade 1960 y el Acta de 1934 del Arreglo de La Haya relativo al Registro
Internacional de Dibujosy Modelos Industriales, cuando la descripcion supera las 100 palabras,
el solicitante esta obligado a pagar unatasa adicional.
Delos 67 miembros del SCT que respondieron a la correspondiente pregunta del
cuestionario, 52 indicaron gque en la solicitud han de figurar indicaciones que permitan
establecer laidentidad del creador.
El 45% delos miembros del SCT que respondieron a cuestionario indicaron que en su
legislacion se establece € requisito de unidad de concepto o unidad de invencion.
El 69% delos miembros del SCT que permiten las solicitudes mdiltiples declararon que los
solicitantes hacen un uso frecuente de esta opcion. Véase también el parrafo 163 del
documento SCT/20/5 Prov., en & que seindica que "las solicitudes multiples representan una
pequefia mayoria de las solicitudes recibidas por la OAMI". Enlo que respectaal ArreglodelLa
Haya, en 2008 € 64% de las solicitudes internaciona es fueron mdiltiples.
Véase e informe de latercera sesidén del Comité de Expertos sobre el Desarrollo del Arreglo de
LaHayarelativo al Registro Internacional de Dibujosy Modelos Industriales
(documento H/CE/111/3).
Véase en e parrafo 157 del documento SCT/20/5 Prov., laintervencion de laDelegacion de la
Republica de Corea.
Este requisito o establece € 63% de los miembros del SCT que respondieron a cuestionario e
indicaron que admiten solicitudes multiples. Este estambién el criterio que se sigue en @ Acta
de Ginebra.
Este requisito o establece € 51% de los miembros del SCT que respondieron a cuestionario e
indicaron que admiten solicitudes multiples.
Este requisito |o establece e 45% de los miembros del SCT que respondieron a cuestionario e
indicaron que admiten solicitudes mdltiples.
Estos requisitos | os establecen, respectivamente, €l 14% 'y el 18% delos miembros del SCT que
respondieron a cuestionario e indicaron que admiten solicitudes maltiples.
Delos 37 miembros del SCT que indicaron que €l nimero de disefios industriales de las
solicitudes multiples esta limitado, 9 indicaron que esta limitado a 100 disefios y 8 que esta4
limitado a 50 disefios.
Véase d péarrafo 163 del documento SCT/20/5 Prov.
Asi sucede en 37 de los 46 Estados miembros del SCT que respondieron a la correspondiente
pregunta del cuestionario.
Asi sucede en més del 80% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario.
Algo mas de la mitad de los miembros que respondieron a cuestionario exigen estos dos
elementos.
Estos elementos son exigidos por una proporcion de los miembros del SCT que varia entre
el 26% y el 33% de los que respondieron al cuestionario.
Este plazo se concede en casi & 80% de los miembros del SCT que respondieron a
cuestionario.
Delos 50 miembros del SCT que indicaron que conceden un plazo, 24 conceden 2 mesesy 11,
un mes.
Véanse en los parrafos 152, 146 y 148 del documento SCT/20/5 Prov. las intervenciones de las
Delegaciones de Argelia, € Brasil y Egipto.
Conforme al articulo 5.1).c) del PLT, una Parte Contratante podra exigir tanto indicaciones que
permitan establecer laidentidad del solicitante, como indicaciones que permitan que la oficina
entre en contacto con el solicitante.
Delos 32 miembros del SCT que indicaron que prevén el aplazamiento de la publicacion, 12
indicaron que el aplazamiento maximo es de 12 meses, y otros 12 que es de 30 meses.

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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En el Japdn, € disefio puede mantenerse en secreto durante un maximo de tres afios desde la
fecha de registro del disefio.

Asi sucede en el 95% de los miembros del SCT que respondieron a cuestionario.

Asi sucede en € 86% de los miembros del SCT que respondieron a cuestionario.

En el 60% de los miembros del SCT que prevén un periodo de gracia, ese periodo es

de 12 meses, mientras que en e 33% es de 6 meses, seglin las respuestas a cuestionario.

Asi sucede en todos los miembros del SCT que indicaron en su respuesta al cuestionario que
prevén un periodo de graciaen caso de divulgacion.

Asi sucede en 24 de los 37 miembros del SCT que indicaron en su respuesta a cuestionario que
prevén un periodo de graciaen caso de divulgacion.

V éase, por gemplo, lalegidacion sobre patentes, modelos de utilidad y disefios industriales de
Guatemalay Nicaragua.

Delos 67 miembros que respondieron a cuestionario, 53 (casi e 80%) indicaron que € periodo
de proteccion esta estructurado en varios segmentos.

Esta estructura se aplica en el 69% de los miembros del SCT que respondieron a cuestionario.
Asi lo hace & 68% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario.

Aungue € 40% de los miembros del SCT que respondieron a cuestionario indicaron que
aceptan las comunicaciones presentadas en forma el ectronica, solo un tercio indicd que admite
la presentacion electrénica de solicitudes.

Un tercio de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario indicaron que la
certificacion de lafirma se exige slo en caso de renuncia al registro o en otros casos especiales.
El 84% de los miembros que respondieron a cuestionario indico que en su jurisdiccion se
prevén una o varias medidas de subsanacion.

El 81% delos miembros del SCT que respondieron a cuestionario prevé una prorroga del
plazo.

Véanse el articulo 14 del Tratado de Singapur y laregla9 del Reglamento del Tratado de
Singapur.

Véanselosarticulos11y 12 del PLT y lasreglas 12y 13 del Reglamento del PLT.

Véase @ documento A/42/5y el parrafo 220 del documento A/42/14.
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[Actade Ginebradel Arreglo de LaHayarelativo a Registro Internaciona de
Dibujosy Modelos Industriales)

Articulo 9 Fecha de presentacion de la solicitud internacional

1) [Presentacién directa de la solicitud internacional] Cuando se haya
presentado la solicitud internacional directamente en la Oficina Internacional, la
fecha de presentacion, areservade lo dispuesto en e parrafo 3), seralafechaen
que la Oficina Internacional recibala solicitud internacional .

2) [Presentacionindirecta dela solicitud internacional] Cuando se haya
presentado la solicitud internacional por mediacion de la Oficina de la Parte
Contratante del solicitante, se determinaralafecha de presentacién en laforma
prescrita

3) [Ciertasirregularidadesen la solicitud internacional] Cuando la solicitud
internacional presente, en lafechaen gque se haya recibido la solicitud
internacional en la Oficina Internacional, unairregularidad prescrita como una
irregularidad que conlleve el aplazamiento de la fecha de presentacion de la
solicitud internacional, la fecha de presentaci én seré lafechaen que la Oficina
Internacional recibala correccion de dichairregularidad.”

Regla 14
Examen realizado por la Oficina Internacional

1) [Plazo parala correccion deirregularidades] Si laOficina Internacional
considera en el momento en gue recibe una solicitud internacional que esta no
cumple los requisitos aplicables, la Oficina Internacional invitaraa solicitante a
realizar |as correcciones exigidas en un plazo de tres meses a contar desde lafecha
de lainvitacion enviada por la Oficina Internacional.

2) [Irregularidades que conllevan el aplazamiento de la fecha de presentacion
dela solicitud internacional] Si en el momento de su recepcion en la Oficina
Internacional la solicitud internacional tiene unairregularidad que de forma
prescriptiva acarree un aplazamiento de la fecha de presentacion de la solicitud
internacional, la fecha de presentacion seralafechaen que se recibala correccion
dedichairregularidad en la Oficina Internacional. Las irregularidades que de
forma prescriptiva acarrean un aplazamiento de la fecha de presentacion son las
siguientes:

a) lasolicitud internacional no esta redactada en €l idioma prescrito o en
uno de los idiomas prescritos,

b) fataenlasolicitud internaciona aguno de los elementos siguientes:
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i) unaindicacion expresa o tacita de que se solicita el registro
internacional en virtud del Actade 1999, el Actade 1960 o € Actade 1934;

i) indicaciones que permitan establecer laidentidad del solicitante;

i) indicaciones suficientes que permitan establecer contacto con el
solicitante 0 su mandatario si 10 hubiere;

iv) unareproduccion o, de conformidad con € Articulo 5.1)iii) del
Actade 1999, una muestra de cada dibujo o0 modelo industrial objeto de la
solicitud internacional;

v) ladesignacion de a menos una Parte Contratante.

3) [Desestimacion de una solicitud internacional; reembolso delastasas] Si
no se subsana unairregularidad distinta de las irregularidades de que se hace
mencion en el Articulo 8.2)b) del Actade 1999 en e plazo indicado en €
parrafo 1), lasolicitud internacional se considerara desestimaday la Oficina
Internacional procedera al reembolso de las tasas abonadas respecto de esa
solicitud, tras descontar una cantidad correspondiente a la tasa de base.

[Sigue e Anexo Il]
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ANEXO I

[ Tratado sobre el Derecho de Patentes]

Articulo 5
Fecha de presentacion

1) [Elementosdelasolicitud] a) Salvo estipulacion en contrario en €
Reglamento y con sujecion alo dispuesto en los parrafos 2) a 8), una Parte
Contratante prevera que la fecha de presentacion de una solicitud serélafechaen
la que su Oficina haya recibido todos |os elementos siguientes presentados, a
eleccion del solicitante, en papel o de cualquier otra manera permitida por la
Oficinaalosfines de lafecha de presentacion:

i)  unaindicacion expresa o implicita de que |os elementos estan
destinados a constituir una solicitud;

i) indicaciones que permitan establecer laidentidad del solicitante o
gue permitan que la Oficina establezca contacto con €l mismo;

iii)  unaparte que, aprimeravista, parezca constituir una descripcion.

b)  UnaParte Contratante podra aceptar que, alosfines de lafechade
presentacion, un dibujo sea el elemento mencionado en €l apartado aiii).

c) A losfines delafechade presentacion, una Parte Contratante podra
exigir tanto indicaciones que permitan establecer laidentidad del solicitante,
como indicaciones que permitan que la Oficina entre en contacto con el
solicitante, o bien podra aceptar que las pruebas que permitan establecer la
identidad del solicitante, o que permitan que la Oficina entre en contacto con €l
solicitante, sean el elemento mencionado en el apartado a)ii).

2) [ldioma] @ UnaParte Contratante podraexigir que las indicaciones
mencionadas en €l parrafo 1)a)i) y ii) estén en un idioma aceptado por la Oficina.

b) Laparte mencionadaen el parrafo 1)a)iii), alosfines de lafechade
presentacion, podra ser presentada en cualquier idioma.

3) [Natificacion] Cuando lasolicitud no cumplacon uno o mas de los
requisitos aplicados por |a Parte Contratante en virtud de los parrafos 1) y 2), la
Oficinanotificaralo antes posible a solicitante, dandole la oportunidad de
cumplir con tales requisitos, y de formular observaciones, dentro del plazo
previsto en el Reglamento.

4)  [Cumplimiento posterior delosrequisitos] @ Cuando uno o méasdelos
requisitos aplicados por |a Parte Contratante en virtud de los parrafos 1) y 2) no se
hayan cumplido en la solicitud tal como fue presentada inicialmente, lafechade
presentacion, con sujecion alo dispuesto en el apartado b) y en e parrafo 6), sera
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lafecha en la que se hayan cumplido posteriormente todos |os requisitos aplicados
por la Parte Contratante en virtud de los parrafos 1) y 2).

b)  UnaParte Contratante podra disponer que, cuando no se hayan
cumplido uno o més de |os requisitos mencionados en el apartado a) dentro del
plazo previsto en el Reglamento, se considerara la solicitud como no presentada.
Cuando se considere la solicitud como no presentada, la Oficinalo notificara a
solicitante, indicando |os motivos

5) [Notificacién relativa a la parte omitida de la descripcion o al dibujo
omitido] Cuando, alos efectos de establecer |afecha de presentacion, 1a Oficina
encuentre gque parece faltar una parte de la descripcién en la solicitud, o que la
solicitud se refiere aun dibujo que parece faltar en lasolicitud, la Oficinalo
notificara inmediatamente a solicitante.

6) [Fecha de presentacion cuando se presente la parte omitida dela
descripcion o e dibujo omitido]

a)  Cuando se presente ala Oficina dentro del plazo previsto en €
Reglamento una parte omitida de la descripcién o un dibujo omitido, seincluira
en lasolicitud esa parte de la descripcion o €l dibujo, y, con sujecion alo
dispuesto en los apartados b) y c), lafecha de presentacion seralafechaen laque
la Oficina haya recibido esa parte de la descripcion o ese dibujo, o lafechaen la
gue se hayan cumplido todos |os requisitos aplicados por |a Parte Contratante en
virtud de los parrafos 1) y 2), aplicandose la que sea posterior.

b)  Cuando se presente la parte omitida de la descripcion o € dibujo
omitido en virtud del apartado a) pararectificar su omision en unasolicitud en la
que se reivindigue, en lafecha en que se hayan recibido por primeravez en la
Oficinauno o mas de los elementos mencionados en € péarrafo 1)a), laprioridad
de una solicitud anterior, la fecha de presentacion serd, previa peticion del
solicitante presentada dentro del plazo previsto en € Reglamento, y con sujecion a
los requisitos previstos en el Reglamento, la fecha en la que se hayan cumplido
todos los requisitos aplicados por la Parte Contratante en virtud de los parrafos 1)

y 2).

c¢) Cuando seretirelaparte omitidade la descripcion o el dibujo omitido
presentados en virtud del apartado a) dentro de un plazo fijado por la Parte
Contratante, la fecha de presentacion seralafecha en la que se hayan cumplido los
requisitos aplicados por |a Parte Contratante en virtud de los parrafos 1) y 2).

7)  [Sustitucion de la descripcion y los dibujos mediante referencia a una
solicitud presentada anteriormente]

a)  Con sujecion alosrequisitos previstos en € Reglamento, una
referencia ef ectuada en el momento de la presentacion de la solicitud, en un
idioma aceptado por la Oficina, a una solicitud presentada anteriormente
reemplazara, alos fines de la fecha de presentacion de la solicitud, ala
descripcion y a cualesquiera dibujos.
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b)  Cuando no se hayan cumplido los requisitos mencionados en el
apartado a), se considerarala solicitud como no presentada. Cuando se considere
que la solicitud no ha sido presentada, la Oficinalo notificara a solicitante,
indicando |os motivos.

8) [Excepciones] Nadade lo dispuesto en €l presente Articulo limitar&

i) € derecho de un solicitante en virtud del Articulo 4G.1) o 2) del
Convenio de Paris de mantener, como fecha de la solicitud divisional mencionada
en ese Articulo, lafechade lasolicitud inicial mencionada en ese Articuloy €
beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiera;

ii) lalibertad de una Parte Contratante de aplicar cualquier requisito
necesario para acordar € beneficio de lafecha de presentacion de una solicitud
anterior a cualquier tipo de solicitud previstaen el Reglamento.

Regla 2
Detalles relativos a |la fecha de presentacion en virtud del Articulo 5

1) [Plazosen virtud del Articulo 5.3) y 4.b)] Con sujecién alo dispuesto en €
parrafo 2), los plazos mencionados en € Articulo 5.3) y 4)b) no serén inferiores a
dos meses a partir de lafecha de la notificacion mencionada en el Articulo 5.3).

2) [Excepcion al plazo en virtud del Articulo 5.4)b)] Cuando no se haya hecho
unanotificacion en virtud del Articulo 5.3), debido a que no se proporcionaron
indicaciones que permitan ala Oficina establecer contacto con €l solicitante, €l
plazo mencionado en €l Articulo 5.4)b) no serainferior a dos meses a partir dela
fecha en que se hayan recibido por primeravez en la Oficinauno o mas de los
elementos mencionados en €l Articulo 5.1)a).

3) [Plazosenvirtud del Articulo 5.6)a) y b)] Los plazos mencionados en €l
Articulo 5.6)a) y b),

i) cuando se haya hecho una notificacion en virtud del Articulo 5.5),
no seran inferiores a dos meses a partir de lafecha de la notificacion;

i)  cuando no se haya hecho una notificacion, no seran inferiores ados
meses a partir de lafecha en que se hayan recibido por primeravez en la Oficina
uno o mas de los el ementos mencionados en €l Articulo 5.1)a).

4)  [Requisitosen virtud dd Articulo 5.6)b)] Cualquier Parte Contratante, con
sujecion alo dispuesto en la Regla 4.3), podra exigir que, para determinar lafecha
de presentacion en virtud de lo dispuesto en € Articulo 5.6)b):

1) sepresente unacopiade lasolicitud anterior dentro del plazo
aplicable en virtud del parrafo 3);

ii) sepresenten, previainvitacion de la Oficina, una copiadela
solicitud anterior y lafecha de presentacion de la solicitud anterior, certificadas
por la Oficina en la que se haya presentado la solicitud anterior, dentro de un
plazo que no serainferior a cuatro meses a partir de lafecha de esainvitacion o
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dentro del plazo aplicable en virtud de laRegla 4.1), aplicandose € que expire
antes;

iii) cuando lasolicitud anterior no esté en un idioma aceptado por la
Oficina, se presente unatraduccion de la solicitud anterior dentro del plazo
aplicable en virtud del parrafo 3);

iv) laparte omitidade ladescripcion o € dibujo omitido estén
contenidos integramente en la solicitud anterior;

v) lasolicitud, en lafechaen que la Oficina haya recibido por primera
vez uno o varios de los elementos mencionados en e Articulo 5.1)a), contenga
unaindicacion de que el contenido de la solicitud anterior estaba incorporado
mediante referencia en la solicitud;

vi)  sepresente unaindicacion, dentro del plazo aplicable en virtud del
parrafo 3), del lugar en e que la parte omitida de la descripcion o € dibujo
omitido figuran en la solicitud anterior o en latraduccion mencionadaen e
punto iii).

5) [Requisitosen virtud del Articulo 5.7)a)]

a) Lareferenciaalasolicitud presentada anteriormente y mencionada en
el Articulo 5.7)a) deberaindicar que, alos fines de lafecha de presentacion, la
descripcion y cualesguiera dibujos se sustituyen mediante lareferenciaala
solicitud presentada anteriormente; la referencia deberaindicar también el nimero
de esa solicitud y la Oficina en que se presentd. Una Parte Contratante podra
exigir que lareferencia también indique lafecha de presentacion de la solicitud
presentada anteriormente.

b)  UnaParte Contratante, con sujecion alo dispuesto en laRegla 4.3),
podraexigir que,

i) dentro de un plazo que no serainferior ados meses a partir dela
fecha en que la solicitud que contenga la referencia mencionada en €l
Articulo 5.7)a) haya sido recibida por la Oficina, se presente ala Oficina una
copia de la solicitud presentada anteriormente y, cuando la solicitud presentada
anteriormente no esté en un idioma aceptado por la Oficina, unatraduccion de esa
solicitud;

i) sepresente ala Oficina una copia certificada de la solicitud
presentada anteriormente dentro de un plazo que no serainferior a cuatro meses a
partir de lafecha de recepcion de la solicitud que contenga lareferencia
mencionada en € Articulo 5.7)a).

c¢)  UnaParte Contratante podra exigir que la referencia mencionada en €l
Articulo 5.7)a) guarde relacion con una solicitud presentada anteriormente por €l
solicitante, su antecesor en derecho o su derechohabiente.

6) [Excepcionesen virtud del Articulo 5.8)ii)] Lostipos de solicitudes
mencionados en el Articulo 5.8)ii) seran:

i) lassolicitudes divisionales;
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i) lassolicitudes de continuacion o de
continuacion en parte;

iii) las solicitudes de nuevos solicitantes respecto
de las que se haya determinado que tienen derecho a
unainvencion contenida en una solicitud anterior.

[Fin del Anexo Il y del documento]



