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INTRODUCCION

1. Durante la decimosexta sesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (SCT), celebrada en Ginebra del 13 al 17 de
noviembre de 2006, el SCT solicito a la Secretaria que elaborase un cuestionario sobre las
formalidades de registro de disefios industriales y los limites existentes entre todos los tipos
de marcas y los disefios industriales (véase documento SCT/16/8, parrafos 25 y 27). Por tal
motivo, la Secretaria ha preparado este documento, que en el anexo contiene un proyecto de
cuestionario sobre la legislacion y la practica en materia de disefios industriales que aborda las
cuestiones que el SCT pidi6 que se incluyeran.

[Sigue el Anexo]
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SOLICITUD DE REGISTRO DEL DISENO INDUSTRIAL
a) Reproduccion del disefo industrial

i) Reproduccion en general

El disefio industrial o el producto o productos que constituyen el disefio industrial,

pueden reproducirse en forma de

— fotografias

— dibujos

— dibujos técnicos

— otras representaciones graficas

sio
sio
sio
sio

noao
noo
noo
noo

Las lineas punteadas o discontinuas pueden utilizarse para representar caracteristicas

que no forman parte del disefio reivindicado. sio noO
Se exige un nimero determinado de copias de la reproduccion. si noo
En caso de respuesta afirmativa, sirvase indicar el nimero de
copias exigidas:

ii) Contenido de la reproduccion
La reproduccion deberia contener un niumero suficiente de vistas para
representar completamente el aspecto del disefio reivindicado. sic noo
El nimero de vistas que pueden presentarse es limitado. sio nomO
En caso de respuesta afirmativa, sirvase indicar el nimero maximo
de vistas que pueden presentarse:
Se exige un nimero determinado de vistas. sio noO
En caso de respuesta afirmativa, sirvase indicar el nimero de
vistas exigidas:
— anterior sic noo
— posterior sio noo
— lateral derecha sic noo
— lateral izquierda sioc noo
— superior sio noo
— inferior sic noo
- otras vistas, a saber:
Se permiten las vistas en corte de los disefios industriales. sic noo
Las vistas en perspectiva de los disefios industriales son
— obligatorias sic noo
— optativas sio noo
Se exige un nimero determinado de vistas en perspectiva. sic noo

En caso de respuesta afirmativa, sirvase indicar el nimero de
vistas en perspectiva exigidas:
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b)  Descripciones

Una descripcion de la reproduccion es
- obligatoria
— optativa

Una descripcion de los elementos caracteristicos del disefio industrial es
— obligatoria
— optativa

¢)  Muestras de los disefios
i) Muestras en general

La presentacion de una muestra del disefio es

— obligatoria en general

— obligatoria en caso de disefios bidimensionales
— optativa en general.

— optativa en caso de disefos bidimensionales

- en general no se permite

ii)  Relacién con la reproduccién

La muestra

- sustituye a la reproduccion.

—  complementa la reproduccion.

- solo puede presentarse en caso de aplazamiento de la publicacion

Si la reproduccion no coincide con la muestra,
- la reproduccion es decisiva.

- la muestra es decisiva

- se piden aclaraciones al solicitante

d) Indicacion de los productos
Se exige una indicacion del producto o productos en los que se utiliza
un disefo industrial.
En caso de respuesta negativa, sirvase indicar si esto significa que
un disefio industrial podria ser objeto de una solicitud de registro

en abstracto

Se exige una indicacion de la clase (o subclase) de la Clasificacion de
Locarno en la que se solicita el registro del disefio o de los disefios.

e)  Solicitud de registro de multiples disefios

La solicitud puede incluir varios disefios industriales

sio
sio

sio
sio

sio
sio
sio
sio
sio

S10
sS10
s10

sio

sio

sio

sio

nod
noad

noao
noo

nod
nod
noao
noo
nod

nod
nod
nod

noao

noao

noao

nod

nod

noo

nod
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P18: El nimero de disefios industriales que pueden incluirse es limitado
En caso de respuesta afirmativa, sirvase indicar el nimero maximo
de disenos industriales:

P19:

P20:

P21:

P22:

P23

P24

P25

P26

P27

f)

Los disefios industriales que se incluyen en la misma solicitud deben

pertenecer a la misma clase del Arreglo de Locarno.
pertenecer al mismo conjunto o composicion de elementos.
satisfacer un requisito de unidad de concepto.

satisfacer un requisito de unidad de produccion.

satisfacer un requisito de unidad de utilizacion.

Reivindicacion

La solicitud debe contener una o varias reivindicaciones

El nimero de reivindicaciones es limitado.

En caso de respuesta afirmativa, sirvase indicar el nimero de
reivindicaciones permitidas:

2

La reivindicacion puede remitir de forma general a

la reproduccion o la muestra del disefio industrial
(“el disefio tal y como aparece”)

descripciones adicionales

(“el disefio tal y como aparece y se describe”)

Creador del disefio

i) Requisitos generales

: La solicitud debe contener

indicaciones que permitan establecer la identidad del creador
una declaracion en la que se indique que la persona
identificada se considera creadora del disefio industrial

la firma del creador

: En lugar de la firma del creador, la solicitud puede contener

la firma del representante del creador
otra prueba del consentimiento del creador

: El creador del disefio industrial debe ser una persona fisica

i)  Requisito de presentar la solicitud en nombre del creador

: La solicitud debe presentarse en nombre del creador

: En caso de que el solicitante no sea el creador, la solicitud debe contener

una declaracion de cesion
otra prueba de la cesion

sio

sio
sio
sio
sio
sio

sio

sio

sio

sio

sio

r

sio
sio

sio

sio

sio

sio

nod

noad
noo
noo
noo
noo

nod

nod

nod

nod

noao

nod

nod

nod

nod

noo

noo

nod
nod
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Fecha de presentacion

A los efectos de asignar una fecha de presentacion de la solicitud, se pueden exigir las

siguientes indicaciones y elementos:

— indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante

— indicaciones que permitan contactar al solicitante o su mandatario,
de haberlo

— una reproduccion lo suficientemente clara del disefio industrial

— una descripcion de los elementos caracteristicos

- una muestra del diseflo industrial

— una indicacion lo suficientemente clara del producto o los productos
en los que se utiliza el disefio

— una revindicacion

— indicaciones que permitan establecer la identidad del creador

— indicaciones que permitan contactar al creador o su representante,
de haberlo

- el pago de una tasa

Si la solicitud no contiene todas las indicaciones y elementos exigidos,
el solicitante puede completarla dentro de un plazo determinado
En caso de respuesta afirmativa, sirvase especificar el plazo:

EXAMEN Y OPOSICION

a)  Examen

En lo que respecta a los requisitos formales, la Oficina examina si la solicitud de

registro del disefio industrial

— indica la identidad del solicitante

— proporciona los datos de contacto del solicitante o su representante

— contiene una reproduccion del disefio industrial en una forma
admitida

— contiene el nimero exigido de reproducciones

- contiene un numero suficiente de vistas para que el disefio
industrial esté completamente representado

— no supera el nimero maximo de vistas permitido

— contiene el nimero requerido de vistas en perspectiva

— contiene una descripcion del disefio industrial

— contiene una descripcion de los elementos caracteristicos

- contiene una muestra del disefio

- contiene una indicacion correcta del producto o productos en los
que se utiliza el disefio industrial

- contiene una indicacion correcta de la clase (o subclase) de la
Clasificacion de Locarno

- cumple con los requisitos aplicables a una solicitud de multiples
registros

— contiene una reivindicacion correcta

—  no supera el nimero maximo de reivindicaciones

— cumple con los requisitos en relacion con el creador del disefio

sio

sio
sio
sio
sio

sio

sio
sio

sio
sio
sio
sio
sio
sio

sio

noad

noao
noo
noo
noo

nod
noad
nod

nod
noao

nod
meses.

noo
noo

noo
noo

nod
nod
nod
nod
noao
noao

nod

nod

nod

nod

noad
noo
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— contiene una descripcion del disefio industrial

— contiene una descripcion de los elementos caracteristicos del
disefio industrial

— va acompafiada por el pago de la tasa exigida

En lo que respecta a los requisitos substantivos, la Oficina examina si

el disefo industrial cuyo registro se solicita,

— constituye una creacion independiente

- es nuevo

— es original

— es muy diferente a los disefios conocidos

— esta esencialmente dictado por consideraciones técnicas o
funcionales

— va en contra de la moralidad o el orden publico

— esta en conflicto con signos o emblemas oficiales protegidos
en virtud del articulo 6ter del Convenio de Paris, otros convenios
internacionales o la legislacion nacional

Cuando examina un disefio industrial, la Oficina tiene en cuenta

- disefios industriales o solicitudes de registro de disefos industriales
anteriores

— el derecho de autor sobre las obras literarias o artisticas

— marcas o solicitudes de registro de marca previas

- marcas notoriamente conocidas

- indicaciones geograficas y denominaciones de origen

- el nombre real o el seudénimo de una persona, su representacion
o retrato

Cuando examina la novedad u originalidad de un disefio industrial,
la Oficina tiene en cuenta la situacion

— en el pais en el que se solicita el registro (nacional)

— en todo el mundo (internacional)

— en un determinado grupo de paises (regional)

Si el criterio de novedad u originalidad se evalta a escala regional,
sirvase indicar los paises considerados:

La duracion media del examen por parte de la Oficina es de alrededor de

b)  Oposicion

El sistema de registro establece
— procedimientos de oposicion previa al registro
— procedimientos de oposicion posterior al registro

sio noO
si noo
sio nonO
sio noO
sio noO
sio noo
sio nonO
sio nonO
siD nonO
siD noO
sio noO
sio noO
si nonO
sio nonO
siD nonO
sio nonO
sio nonO
sio noO
sio nonOo
meses.
sio nonO
sio nonO

En caso de oposicion previa al registro, el procedimiento de oposicion tiene lugar

— después del examen de la solicitud
— durante el examen de la solicitud

sio
sio

nod
nod
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Una oposicion puede ser presentada por

— cualquier persona. sic noo
— cualquier persona que tenga un interés legitimo sio noO
— un circulo de personas definido por la legislacion nacional sic noo
El plazo de oposicion es de meses.

Este plazo puede ser prorrogado sio noO

En caso de respuesta afirmativa, sirvase especificar el periodo maximo
de prorroga: meses.

En lo que respecta a lo requisitos substantivos, el que presenta la oposicion puede
afirmar que el disefio industrial

— no es una creacion independiente sic noo
— no es nuevo sic noo
- no es original sio noo
— no difiere de forma significativa de los disefios conocidos sio noO
— esta esencialmente dictado por consideraciones técnicas o

funcionales sic noo
- va en contra de la moralidad o el orden publico sic noo

- esta en conflicto con signos o emblemas oficiales protegidos en

virtud del articulo 6ter del Convenio de Paris, otros convenios

internacionales o la legislacion nacional sic noo
— no deberia registrarse por otros motivos, a saber:

El que presenta la oposicion puede basarla en un conflicto con
- un disefo industrial o una solicitud de registro de disefio

industrial anterior sio noO
- el derecho de autor sobre las obras literarias o artisticas sic noo
— una marca o solicitud de registro de marca previa sio noO
— una marca notoriamente conocida sic noo
— una indicacion geografica o denominacion de origen. sic noo
— el nombre real o el seudonimo de una persona, su representacion

o retrato sio noO

Las oposiciones son examinadas por

— un solo examinador sio noO
— un organo colegiado de examinadores sic noo
— un 6rgano para dirimir la oposicidon que incluya un juez sio noO
La duracion media del procedimiento de oposicion es de meses.

PUBLICACION Y APLAZAMIENTO DE LA PUBLICACION
a)  Publicacion

El disefio industrial se publica

— antes del examen por parte de la Oficina sio nomO
— después del examen por parte de la Oficina sic noo
— después del registro sic noo
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El disefio industrial se publica

- en una gaceta en papel sio nomO
— en disco compacto o DVD sic noo
— en el sitio Web de la Oficina sic noo

La publicacion aparece

- semanalmente sio nonO
- cada semanas
- mensualmente sio noo
- cada meses.

En caso de que la solicitud contenga una muestra del disefio industrial pero no una
reproduccion, la Oficina solicita una reproduccion con fines de
publicacion sio noo

b)  Aplazamiento de la publicacion

El solicitante puede pedir el aplazamiento de la publicacion sic noo
En caso de respuesta afirmativa, sirvase especificar el periodo maximo de
aplazamiento: meses.

GESTION DE LOS REGISTROS

a) Renovacion

En virtud de la legislacion aplicable, el registro de un disefio industrial se realiza por
—  un Unico periodo de afios.

— un periodo inicial de afios y periodos adicionales de afios.

Antes de que venza el actual periodo de registro, la Oficina envia un aviso

de expiracion en el que se indica la fecha de vencimiento del registro sic noo
En caso de respuesta afirmativa, sirvase especificar: el aviso de
expiracion se enviara meses antes del vencimiento del periodo de registro.

La renovacion del registro de un diseno industrial puede efectuarse

- enviando una solicitud por escrito y pagando una tasa sic noo
— presentando un formulario oficial y pagando una tasa sio nomO
— pagando una tasa y sin enviar solicitud alguna sic noo

En caso de que el registro concierna a varios disefios industriales, la
renovacion puede limitarse a ciertos disefios industriales especificados en
la solicitud sio nomO

En caso de que el pago de la tasa de renovacion establecida no se haya

realizado antes de la fecha en que debe efectuarse la renovacion, todavia

podra realizarse dentro de un periodo de gracia sio noO
Si la respuesta es afirmativa, sirvase especificar la duracion del periodo

de gracia: meses.
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b) Licencias

En lo que respecta a los disefos industriales registrados, la legislacion
aplicable contempla la inscripcion de las licencias sic noo

En relacion con la inscripcion de una licencia, la Oficina acepta las pruebas siguientes:
— un extracto del contrato de licencia en el que se indiquen las partes y

los derechos objeto de licencia sic noo
— un extracto certificado del contrato de licencia en el que se

indiquen las partes y los derechos objeto de licencia sic noo
— una declaracion de licencia sin certificar firmada por el titular y

el licenciatario sio nomO

En la peticion de inscripcion de una licencia, debe indicarse el fundamento
juridico de la licencia sio noO

La inscripcion de una licencia es necesaria
— para mantener la proteccion del disefio industrial en cuestion. sic noo
— para mantener en vigor el registro del disefio industrial en cuestion  sio  nono
— para que el licenciatario pueda entablar un proceso por

falsificacion del disefio industrial en cuestion sio nomO
— para que el licenciatario pueda intervenir en un proceso por

falsificacion entablado por el titular del disefio industrial en cuestion sio  noo
— para que al licenciatario se le paguen los dafios y perjuicios

resultantes de la falsificacion del disefio industrial en cuestion sic noo

c¢)  Estructura de las tasas
i) Presentacion, examen y registro

Las siguientes etapas del proceso de registro requieren el pago de una tasa:

— la presentacion de la solicitud de registro de un disefio industrial sic noo
- el examen de la solicitud por parte de la Oficina sic noo
— la publicacion de un disefio industrial sic noo
— el aplazamiento de la publicacion sic noo
— la prorroga del plazo sioc noo
- la emision de un certificado de registro sio nomO
Si se tiene que pagar una tasa, sirvase indicar si ésta depende del niumero

de disenos industriales sio noO
— del nimero de reproducciones sio noO

ii)  Oposicion

Las siguientes etapas del procedimiento de oposicion requieren el pago de una tasa:

— la presentacion de una oposicion sic noo
— la prorroga del plazo sic noo
- la audiencia sic noo

Si se tiene que pagar una tasa, sirvase indicar si ésta depende del numero
de disenos industriales objeto de oposicion sic noo
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iii)  Renovacion

Si la legislacion aplicable dispone la renovacion de los registros de los disefios

industriales, sirvase indicar si la tasa de renovacion depende

P60:

P61:

P62:

P63:

P64:

- del niimero de disefios industriales a renovar sio
— del niumero de reproducciones sio

Si la legislacion aplicable prevé un periodo de gracia en relacion con el pago
de la tasa de renovacion, sirvase indicar si el pago de esta tasa durante el

periodo de gracia esta sujeto al pago de una sobre tasa sio
En caso de respuesta afirmativa, sirvase especificar si la sobretasa depende

— del nimero de disefios industriales a renovar sio
— del nimero de reproducciones sio

iv)  Inscripcion de licencias

Si la legislacion aplicable prevé la inscripcion de una licencia, sirvase

indicar si la inscripcion requiere el pago de una tasa sio
En caso de respuesta afirmativa, sirvase especificar si la tasa depende del
numero de disefios industriales que cubre la licencia sio

COMUNICACION CON LA OFICINA
a)  Medios de comunicacion

La Oficina acepta comunicaciones

— en papel sio
—  presentadas a través de medios electronicos de transmision, por

ejemplo el fax sio
- presentadas de forma electronica, por ejemplo a través de Internet sio

Las solicitudes pueden presentase

- en papel sio
— en papel, acompanadas de reproducciones en soporte electronico sio
—  por medios electronicos de transmision sio
- en formato electronico (presentacion electronica) sio

b)  Firma y autenticacion
i) Comunicaciones en papel

Una comunicacion en papel debe

— estar firmada por el solicitante, titular u otra persona interesada sio
— acompafiarse de pruebas cuando la Oficina pone en duda la

autenticidad de la firma sio
— en general estar certificada sio

— estar certificada solo en casos especiales, tales como la renuncia
a un registro sio

nod
nod

noo

noo
nod

noo

nod

noad

noao

noao

nod
nod
nod
nod

nod

nod
nod

nod
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ii)  Utilizacion de medios electrénicos de transmision
Las comunicaciones presentadas utilizando medios electronicos de
transmision se consideraran firmadas si una representacion grafica de la
firma aparece en la comunicacion sioc noo
El original de una comunicacion presentada utilizando medios
electronicos de transmision debe presentarse a la Oficina sio noo
En caso de respuesta afirmativa, sirvase especificar el plazo aplicable: meses.

iii)  Comunicaciones presentadas en formato electrénico
Las comunicaciones presentadas utilizando medios electronicos
pueden ser autenticadas a través de un sistema electronico de autenticaciéon sio  noo
LIMITES CON LAS MARCAS

a)  Materias/objetos que disfrutan de doble proteccion

En virtud de la legislacion aplicable, las siguientes materias pueden disfrutar de doble
proteccion, como marcas y como disefios industriales:

— un tipo de letra sic noo
—  una combinacion de colores sio nomO
—  un simbolo grafico, como por ejemplo un dibujo, una imagen

o logotipo sio noo
— una ornamentacion, como por ejemplo elementos y motivos

figurativos sio noO
— el embalaje de un producto sic noo
— la forma de un producto sic noo
— la presentacion distintiva (get-up) y

el acondicionamiento distintivo (trade dress) sic noo
- una textura o material especifico sic noo

La proteccion en calidad de disefio industrial puede derivarse de

— la obtencion de una patente de disefio sic noo
— el registro del disefio industrial si noo
— las reglas aplicables a los disefios industriales no registrados sic noo

b)  Aspectos comunes

En virtud de la legislacion aplicable, los objetos que estan esencialmente dictados por
consideraciones técnicas o funcionales no pueden disfrutar de la
— proteccion como marcas sio noo

r

—  proteccion como disefios industriales sio nomO

En el derecho de marcas, la exclusion se limita a los objetos
tridimensionales sio noo
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P72: En la legislacion en materia de disefio industrial, la exclusion se limita a
los objetos tridimensionales sic noo

P73: Un diseio industrial protegido puede adquirir un carécter distintivo
en el sentido del derecho de marcas durante el periodo de proteccion
del diseno industrial sio noO

c¢) Ladoble proteccion en la practica

P74: En el caso de que una materia disfrute de doble proteccion, la proteccion como marca y
como disefio industrial puede invocarse paralelamente ante los tribunales

— sin tener que satisfacer requisitos especificos sic noo
— solo si la parte interesada demuestra un interés legitimo distinto
respecto a cada uno de los dos regimenes de proteccion sio noo

P75: Lareivindicacion de la proteccion de la marca puede considerarse legitima
si se ve afectado el caracter distintivo de la materia que disfruta de doble
proteccion, a saber, su utilizacion para indicar el origen comercial o para
distinguir bienes o servicios sic noo

P76: Lareivindicacion de la proteccion del disefio industrial puede considerarse

legitima si se ve afectado el aspecto estético de la materia que disfruta
de doble proteccion, a saber, su valor estético, sustancia o contenido sio nomo

[Fin del Anexo y del documento]



