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1. ¢Qué es un diseno industrial?

En lenguaje corriente, suele entenderse por disefio industrial el
conjunto que integran la forma'y la funcidon de un producto. En
México, la Ley Federal de Proteccidn a la Propiedad Industrial (LFPPI)
requiere para su registro que los disefios industriales que sean
nuevos y susceptibles de aplicacion industrial'.

Para que pueda protegerse un disefio debe ser nuevo, esto es,
que el disefio sea de creacién independiente y difiera en grado
significativo, de disefios conocidos o de combinaciones de
caracteristicas conocidas de disefios?;

- Se considerara creaciéon independiente, cuando ningun otro
disefo industrial idéntico haya sido hecho publico antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de registro, o antes de la
fecha de la prioridad reconocida. Se consideraran idénticos los
disefos industriales cuyas caracteristicas difieran solo en detalles
irrelevantes, y

- Se considerara que existe una diferencia en grado significativo,
que es la impresion general que el disefio industrial produce en
un técnico en la materia y que difiera de la impresién general
producida por cualquier otro disefio industrial, que se haya hecho
publico antes, considerando el grado de libertad del disefiador
para la creacidon del disefio industrial.

Se dice que un silldn tiene “un buen disefio” cuando resulta cémodo
y agradable a la vista. En el mundo de la empresa, disefiar un
producto supone normalmente elaborar sus caracteristicas estéticas
y funcionales, teniendo en cuenta aspectos como la posibilidad de
comercializar el producto, los costos de fabricacién y la facilidad de
transporte, almacenamiento, reparacidn y eliminacion al final de su
ciclo de vida.
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Sillén - DM/096353 FONKEL MEUBELMARKETING

Desde una perspectiva juridica, la LFPPI entiende que
el diseno industrial comprende tanto los dibujos
industriales como los modelos industriales?:

- Dibujos industriales son toda combinacidn de figuras, lineas o
colores que se incorporen a un producto industrial o artesanal
con fines de ornamentacion y que le den un aspecto peculiary
propio, y

- modelos industriales, constituidos por toda forma
tridimensional que sirva de tipo o patrén para la fabricacion de un
producto industrial o artesanal, que le dé apariencia especial en
cuanto no implique efectos técnicos.

En conclusidn, el disefio industrial incluye tanto los aspectos
ornamentales como los estéticos de un producto.

En la medida en que se cumplan determinadas condiciones, esos
aspectos pueden encontrarse protegidos en calidad de disefios
industriales, que son una forma de propiedad intelectual (PI).

No obstante, la proteccion conferida a un disefio industrial no
comprendera los elementos o caracteristicas que estuviesen
dictados Unicamente por consideraciones de orden técnico o
por la realizacién de una funcién técnica, y que no incorporan
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ningun aporte arbitrario del disefiador®. Asi, en el ejemplo anterior
Unicamente la apariencia del sillén podria obtener proteccién como
disefo industrial; la proteccién juridica de sus aspectos técnicos

o funcionales, en su caso, corresponderia a otros derechos de PI
como las patentes o incluso una eventual marca para diferenciar ese
producto de otros similares y de la misma clase de otros productores.

Los disefios industriales son importantes para una amplia variedad
de productos industriales, de moda o artesanales, que abarcan
desde los instrumentos técnicos y de uso médico hasta los relojes,
las joyas y otros articulos de lujo; desde los electrodomésticos, los
juguetes, los muebles y los aparatos eléctricos hasta los automdéviles
y las estructuras arquitectdnicas; desde los disefos textiles

hasta los del equipamiento deportivo. Los disefios industriales

son importantes también para el envasado, el empaquetadoy la
presentacion de los productos.

Por norma general, un disefio industrial puede comprender los
siguientes elementos:

e caracteristicas tridimensionales, como la forma del producto;

* caracteristicas bidimensionales, como los adornos, figuras,
lineas o colores del producto; o

¢ una combinacién de lo anterior.

Ejemplo de un disefo tridimensional

Frasco de perfume - MX 41449 BGRUPO PAVISA, S.A.DE C.V.
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Ejemplo de un disefio bidimensional

Ornamentacion para bolsas - DM/084887 CALCAGNI, BARBARA

Las funciones de los diseiios creativos en el mundo de la empresa

Las empresas destinan una cantidad considerable de tiempo y recursos a
mejorar el disefio de sus productos. A menudo se crean disefios nuevos 'y
originales para fines como los siguientes:

» Adaptar los productos a determinados segmentos del mercado:
ligeras modificaciones en el disefio de un producto, por ejemplo el de
un reloj de pulsera, pueden lograr que este resulte mas atractivo para
distintas franjas de edad, culturas o estratos sociales.

* Crear un nuevo nicho de mercado: en un mercado competitivo,
muchas empresas tienen interés en crear un nicho de mercado mediante
la introduccidn de disefios creativos en sus productos nuevos que los
distingan de los de sus competidores. Asi ocurre con articulos de uso
cotidiano como pueden ser los cerrojos de las puertas, los zapatos, las
tazasy los platos, o con articulos de lujo como las joyas, los relojes o las
plumas fuente.

Fortalecer una marca: los disefios creativos pueden ir asociados a
marcas con el propdsito de reforzar la imagen corporativa de una
determinada firma. Muchas empresas han cosechado éxitos de ventas al
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crear o modificar su imagen de marca dedicando una atencién especial al
disefo del producto.

Modelo industrial de Marquesina - MX 52208 B5M2 ANDENES

Vehiculo en miniatura (juguete) - DM/090181 RENAULT S.A.S

2. ;Por qué proteger los disenos industriales?

La proteccion de los disefios debe formar parte de la estrategia
comercial e inversora de cualquier disefiador o fabricante, por las
siguientes razones:

¢ Un disefio industrial registrado otorga a su titular, una persona
fisica o moral®, un derecho exclusivo a impedir reproducciones o
imitaciones no autorizadas por parte de terceros, con lo que se
fortalece la posicidn competitiva de este y se le ayuda a obtener
una ganancia justa a cambio de las inversiones realizadas para
crear y comercializar el producto.

e En México, quien realice un disefio industrial o su causahabiente
tendra un derecho exclusivo y temporal de explotacién en su
provecho, por si 0 por otros con su consentimiento, remitiéndose
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al desarrollo legal y reglamentario®. Ese derecho se otorgara
mediante un registro.

Un disefio puede incrementar considerablemente el valor
comercial de un producto al hacerlo mds atractivo y llamativo
para los clientes, y puede llegar a ser incluso su argumento de
venta mas distintivo.

Los disefios industriales registrados son activos empresariales
que pueden incrementar el valor comercial de una empresay sus
productos. Cuanto mas éxito tiene un disefio, mayor es el valor
que tiene para la empresa.

La exclusividad que proporciona el derecho sobre un disefio
registrado permite a su titular conceder una licencia de uso a
terceros a cambio del pago de una tasa, o ceder o vender el
derecho a terceros.

Poner el foco en el disefo

Por lo general, los elementos funcionales de una lampara no varian
demasiado de un producto a otro; en cambio, su aspecto es uno de los
principales factores determinantes de su éxito en el mercado. Por eso los
registros de disefios industriales de la mayoria de paises incluyen una larga
lista de productos para el hogar, como por ejemplo Idmparas. Aqui se incluye
el registro de un disefio de [dmpara para muros, del inventor mexicano José
Gabriel Zavala Casarreal

Lampara para muros - MX 45919 B José Gabriel Zavala Casarreal
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3. ¢Qué derechos otorga la proteccién
de los diseios industriales?

En la mayoria de paises, los disefios industriales deben registrarse
en la oficina de Pl pertinente para gozar de proteccidon en virtud de
la legislacidn sobre disefios industriales. Tras el registro, se puede
obtener un derecho exclusivo a impedir la copia o imitacion no
autorizada del producto.

En México, el registro de un disefio industrial ante el IMPI otorga a

su titular el derecho exclusivo de explotacién del disefio industrial
protegido confiriendo el derecho de impedir a otras personas que
fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto
al que se le incorpore el disefio industrial amparado por un registro o
una copia sustancial del mismo, sin su consentimiento’.

El registro de los disefios industriales fomenta la competencia
justay refuerza las prdcticas comerciales honradas, lo que, a su vez,
estimula la creatividad y promueve la produccion de una amplia
variedad de productos atractivos estéticamente.

El derecho conferido por un registro de disefio industrial estard
determinado por la descripcion y reproducciones graficas o
fotogrdficas otorgadas®. Si la descripcién fuese incompleta,
defectuosa o no incluyese toda la informacién que desease proteger
se podria encontrar con que un competidor o un tercero registrase,
con todas las de la ley, posteriormente un disefio industrial y que la
legislacién le concediese la proteccion.

4. ;Quién puede solicitar proteccion
para los disenos industriales?

En términos generales, puede solicitar el registro de un disefio
industrial la persona que lo haya creado o, si trabaja en el marco

de un contrato laboral, su empleador. La LFPPI en México concede
el derecho exclusivo y temporal de explotacién en su provecho al
disefiador o a su causahabiente®. Quien realice el disefio sera quien
tenga el derecho a obtener el registro de su disefio industrial, tanto
si es una persona como si hay dos o0 mds personas conjuntamente™.
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En el caso de disefos industriales realizados por personas que

estén sujetas a una relacidon de trabajo en México, les serd aplicable
lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Existen beneficios
especificos para personas que laboren en instituciones de educacion,
Centros Publicos de Investigacidn o entidades publicas que realicen
actividades de investigacidn cientifica, desarrollo tecnoldgico o
innovacién™. El solicitante puede ser tanto una persona fisica (por
ejemplo, un diseflador) como una persona juridica (por ejemplo,
una empresa)™. En cualquiera de los dos casos, la solicitud puede
presentarse directamente o por medio de un representante o
mandatario. En algunos paises, en el caso de que el solicitante fuera
extranjero, estaria obligado a actuar por medio de un representante
debidamente autorizado por la oficina de Pl pertinente.

En México, los extranjeros no necesitan un representante para
solicitar la proteccidn de un disefio industrial. Sin embargo,

es importante tener en cuenta que todos los documentos y
comunicaciones relacionadas con la solicitud deben estar en espaiol
o deben ser traducidos al espafiol por un traductor jurado.

5. ¢iDOnde puede registrarse un diseno industrial?

Para registrar un disefio industrial se debe presentar o bien una
solicitud nacional en la oficina de Pl del pais en el que se desee
obtener proteccidn, el IMPI en el caso de México, o bien una solicitud
regional en la oficina de Pl de una organizacién intergubernamental
como la Unidn Europea o la Organizacidon Africana de la Propiedad
Intelectual®.

Para la presentacién ante el IMPI se deben cumplir los requisitos
sefalados por la LFPPI.

Alternativamente, se puede presentar una solicitud internacional en
la Oficina Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). Para obtener mas informacidn sobre la forma de
presentar una solicitud internacional y sobre el Sistema de La Haya
para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales,
véase la seccién “Proteccidn de los disefios industriales en el
extranjero” que figura mds adelante en esta guia.

13



Lo atractivo estd en la forma

6. (Qué puede registrarse como diseio
industrial y cual es el procedimiento de
concesion de registro de diseno industrial?

Las oficinas de Pl examinan habitualmente los requisitos formales de
una solicitud. La LFPPI establece como requisitos que las solicitudes
de registro deban contener™:

- El nombre, nacionalidad, domicilio y correo electrdnico del
solicitante;

- El nombre y domicilio del disefiador, cuando éste no sea el
solicitante;

- La denominacidn del disefio que debera ser breve, precisay
contener la indicacidn del producto para el cual se utilizarg;

- Las reproducciones graficas o fotogrdficas del disefio
correspondiente, suficientemente claras para la comprensién del
disefioy su publicacién, y

- La descripcidn para la comprensidn del disefio.

En México, el procedimiento ante el IMPI implica un examen tanto de
forma como un examen de fondo de los disefios industriales antes de
concedery publicar el registro de disefio industrial.

El examen de forma, una vez que es presentada la solicitud, implica
la verificacion que los documentos necesarios se encuentran
integrados en el expediente de la solicitud de registro de disefio
industrial. El IMPI podra emitir oficios (requerimientos) solicitando la
subsanacidn de las omisiones.

La publicacidn de la solicitud de registro de disefio industrial

en trdmite tendra lugar lo mas pronto posible después de que
haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su
publicacién anticipada.
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Posteriormente, se realizard un examen de fondo para verificar si el
disefo industrial retine los requisitos de la LFPPI para ser registrable:

- Novedad
- Aplicacidn industrial

En este examen de fondo el IMPI también podrd efectuar
requerimientos a efecto de que la persona solicitante cumpla con las
disposiciones legales aplicables.

Una vez que la solicitud retine los requisitos legales, se emite el oficio
de “cita pago”y se notifica a la persona.

Al realizar el pago, el IMPI procede a la elaboracién del tituloy a la
publicacion del registro de disefio industrial otorgado.

El procedimiento de concesidn de registro de disefio industrial esta
representado en la grafica de la Guia de Uso de Disefios Industriales
elaborada por el IMPI™,

Publicacién de
. Publicacién de la solicitud en la Concesion  registro do disefio
Presentacion Bacata contmpondients industrial
Examen de fondo
Examen de forma
Divulgacion l
previa 12 meses
f B r \
1 1 >
| | |
Fin de
examen
. 1.3 meses Iniclo Fin :
Prioridad 6 meses Primera accién axama P Renovaciones
oficial
°
Limite Limite

2 acciones oficiales 2 acciones oficiales
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En general, para que se pueda proceder al registro de un disefio
industrial es preciso que este cumpla con uno o mas de los siguientes
requisitos:

* Debe ajustarse a la definicién de lo que es un disefio de
acuerdo con la legislacion aplicable. Por ejemplo, en algunas
jurisdicciones un logotipo no puede registrarse como
disefio industrial porque no se considera que sea un producto
y se debe registrar como marca.
Es importante tener en cuenta que el registro de un logotipo
como disefio industrial no otorga automdticamente los derechos
de marca, ya que estas son dos protecciones diferentes. En el
caso de que en el pais donde desee expandir sus servicios y
productos se permita registrar el logotipo como disefio industrial,
es recomendable registrar un logotipo como disefio industrial y
COmMO marca, para asegurar una proteccién integral. En México, los
logotipos se registran solo como marcas innominadas o mixtas.
En el ejemplo podemos ver como el Grupo Bimbo ha registrado
como un modelo industrial de pan un disefio que se asemeja a su
logotipo, que también estd registrado como marca.

MX 37746 B. Modelo Industrial de pan. GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V
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En México, la LFPPI requiere para que un disefio industrial sea
registrable que sea nuevo y susceptible de aplicacién industrial™.

El disefio debe ser nuevo, es decir, de creacidon independiente

y que difiera en grado significativo de disefios conocidos o de
combinaciones de caracteristicas conocidas de disefios".

El disefio debe ser original o de creacién independiente. Un
disefo es original si lo ha creado de forma independiente un
disefiador y no es copia ni imitacién de otros disefios. Los disefios
no son originales si no difieren en una medida significativa de
disefios conocidos o de combinaciones de caracteristicas de
disefios conocidos.

El disefio debe tener caracter individual y diferir en grado
significativo de otros anteriores. Se cumple este requisito si

la impresidn general que produce un disefio en un técnico en

la materia y que difiere de la impresién general que le hayan
producido otros disefios que se hayan hecho publicos antes de

la fecha de presentacidn de la solicitud de registro o antes de la
fecha de prioridad reconocida. En todo caso, al evaluar el cardcter
individual de un disefo, se debe tener en cuenta también el
grado de libertad del disefiador al crearlo.

Tradicionalmente, los disefios han ido asociados a las caracteristicas

de productos manufacturados, como la forma de un zapato, el
disefio de un arete o la ornamentacidn de una tetera. Sin embargo,
con la llegada del mundo digital la proteccion se ha ido ampliando
progresivamente a nuevos productos y tipos de disefios, entre

los que cabe mencionar, por ejemplo, los iconos de un escritorio
electrdnico, generados por cddigos informaticos, las fuentes

tipograficas, la presentacion grafica que aparece en las pantallas de

las computadorasy de los teléfonos celulares, etcétera.

17
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Ejemplos de simbolos grdficos

DM/097710 KABUSHIKI KAISHA BIGWEST

Ejemplo de icono para una aplicacién

Q

MX/f/2020/001436 Dibujo industrial de pantalla de visualizacién con icono para Google
Maps. Google LLC [Estados Unidos de América]
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Los derechos exclusivos y la empresa

Imaginemos que una empresa ha disefiado unas tijeras de podar con un
disefio innovador, que las ha registrado en la correspondiente oficina
nacional de Ply que, en consecuencia, ha obtenido los derechos exclusivos
respecto a todas las tijeras de podar que utilicen ese disefo. Eso significa que
si se descubre que un competidor estd fabricando, vendiendo o importando
tijeras de podar con el mismo disefio o con uno sustancialmente idéntico,

el titular del disefio registrado podrd impedir que lo utilice y, posiblemente,
obtendra una indemnizacidn por los dafos y perjuicios ocasionados por el
uso no autorizado de ese disefio.

Asi pues, aungque no hay modo de evitar que los competidores fabriquen
productos competitivos, si se les puede impedir que copien productos
con disefios registrados o fabriquen otros casi idénticos y se aprovechen
impunemente de la creatividad de otros.

Tijeras de podar - DM/077406 FISKARS FINLAND OY AB

7. ¢Qué disenos no pueden optar a la proteccion
que otorgan los derechos sobre los disenos?

Entre los disefios que no son susceptibles de proteccion cabe
mencionar los siguientes:

* Los disefios que no cumplan los requisitos de novedad y
aplicabilidad industrial tal como se han definido anteriormente.

* Los disefios que respondan exclusivamente a la funcién técnica
de un producto™. Es posible que este tipo de caracteristicas
técnicas o funcionales de los disefios sean también susceptibles
de proteccidn, segun el caso, pero siempre en virtud de otros
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derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, las patentes, los
modelos de utilidad o el secreto comercial).

* Los disefios que se consideren contrarios al orden publico o
contravengan cualquier disposicidon legal®.

También es importante sefialar que en México se permite la
proteccién de disefios referentes a la artesania toda vez que los
dibujos industriales comprenden combinaciones de figuras, lineas

o colores que se incorporan a un producto industrial o artesanal
con fines de ornamentacidn y que le dan un aspecto peculiary
propio. Asimismo, la LFPPI indica que los modelos industriales, estdn
constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrén
para la fabricacion de un producto industrial o artesanal.”

En cambio, en algunas otras jurisdicciones la artesania se encuentra
excluida de la proteccion de los disefios, puesto que la legislacién
correspondiente exige que el producto al que se aplique un disefio
industrial sea “un articulo de fabrica” o que se reproduzca “por
medios industriales”.

En funcidén de la legislacion aplicable, puede haber mds restricciones
respecto a lo que puede registrarse como disefio, por lo que es
aconsejable consultar con un especialista de Propiedad Intelectual o
con la oficina pertinente de PI.

8. ¢Como debe presentarse la solicitud
de registro de un disefno industrial?

20

En México el contenido de las solicitudes de registro de un disefio
estd incluido en el articulo 69 de la LFPPI?'. Como se ha indicado
antes, en algunas oficinas de Pl se completa el registro de los disefios
después de efectuar un examen puramente formal para asegurarse
de que se han cumplido los requisitos administrativos, mientras

que en muchas otras, como la del IMPI en México, se lleva a cabo
ademds un examen sustancial en el que se verifican la novedad

y/o la originalidad respecto a los demas disefios que figuran en sus
registros. En consecuencia, el contenido de una solicitud de registro
de un disefio industrial puede variar entre una jurisdiccién y otra.
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Para registrar un disefio industrial es preciso realizar los siguientes
pasos:

Cumplimentar el formulario de solicitud, en México son
necesarios los siguientes requisitos en la solicitud de disefios
industriales:

I.  Elnombre, nacionalidad, domicilio y correo electrdnico del
solicitante;

Il. El nombre y domicilio del disefiador, cuando éste no sea el
solicitante;

Ill. La denominacidn del disefio que deberd ser breve, precisa'y
contener la indicacidn del producto para el cual se utilizarg;

IV. Las reproducciones grdficas o fotograficas del disefio
correspondiente, suficientemente claras para la comprensién
del disefio y su publicacion, y

V. Ladescripcién para la comprensién del disefio?.

En México existe la obligacion de presentar una descripcion
escrita del diseno industrial que cumplira varios requisitos,
entre otros®:

Permitira la comprension claray completa del disefio,
enumerando las distintas reproducciones graficas o fotograficas;
indicando la perspectiva desde la cual se ilustra cada
reproduccidny, en su caso, si se trata de perspectivas o vistas
de seccidn o corte, parciales, ampliadas o de conjunto. Cuando
el disefio industrial consista en una secuencia animada o en

una interfaz grafica animada, contendrd la enumeracion de las
perspectivas que permitan una comprension claray completa del
movimiento o la progresion, y

Indicard de forma expresa, claray concisa los elementos que

no forman parte del disefio reclamado pero que permiten su
comprension, haciendo referencia a los medios empleados para
diferenciarlos de las caracteristicas que lo conforman, cuando
esto no resulte evidente de las reproducciones grdficas o
fotograficas o de la naturaleza del disefo.

En algunos paises, es posible que se pida ademas una atestacion
bajo juramento del creador o una declaracién sobre la
identidad del inventor.

Se debe abonar la tasa de presentacion pertinente.
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* El solicitante puede optar por contratar los servicios de
un especialista de Pl para que le represente o le ayude a
cumplimentar la solicitud y completar el proceso de registro.

La publicacion de la solicitud de registro de diseio industrial
en tramite tendrd lugar lo mas pronto posible después de que
haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su
publicacidn anticipada®.

Una vez registrado un disefio industrial en el registro de disefios
industriales del IMPI, este emite un certificado de registro para

el titular. La mayoria de oficinas de PI, incluido el IMPI, publican los
registros de disefos industriales (y/o sus renovaciones) en su gaceta
oficial®.

En algunas jurisdicciones de la regidon pero no en México, es posible
pedir un aplazamiento de la publicacién, en cuyo caso el disefio
industrial se mantiene en secreto durante un periodo de tiempo que
puede variar en funcién de la legislacion aplicable. El aplazamiento
de la publicacién de un disefio industrial durante un determinado
periodo de tiempo puede ser deseable por motivos de estrategia
comercial.

9. ¢Se puede solicitar el registro de muchos disenos
diferentes mediante una unica solicitud?

22

En México, la solicitud de registro de disefio industrial debera
referirse a un solo disefio 0 a un grupo de disefios relacionados entre
si, de tal manera que conformen un unico concepto de disefio. Se
entenderdn que conforman ese Unico concepto de disefio cuando

se puedan identificar con la misma denominacién en la solicitud,
presenten en comun las mismas caracteristicas nuevas, y produzcan
misma impresidn general, aun y cuando los disefios industriales
difieran entre si en detalles irrelevantes®.

Asi, por ejemplo, si se pretende proteger el disefio industrial de una
ldmpara y un coche, habria que presentar dos solicitudes distintas,
puesto que las “lamparas”y los “coches” no pertenecen a la misma
clase de productos.
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Clasificacion internacional

Para facilitar las tareas de busqueda, los disefios industriales se clasifican

0 agrupan en clases. Al solicitar un derecho registrado sobre un disefio, es
posible que deba indicar la clase de productos para los que se pretende
utilizar el disefio en cuestion. En la mayoria de oficinas de Pl se usa

la Clasificacién Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales
(Clasificacién de Locarno). Tanto la Clasificacion de Locarno como el Arreglo
de Locarno que establece una Clasificacion Internacional para los Dibujos y
Modelos Industriales se pueden consultar en el sitio web de la OMPI: www.
wipo.int/classifications/locarno/es/index.html

En general, el concepto de unidad del dibujo o disefo significa

que todos los disefios corresponden al mismo concepto creativo. En
particular, y aunque cada solicitud deba limitarse a un solo disefio, en
muchas jurisdicciones se permite que una misma solicitud contenga
“variantes” de ese disefio, mientras que en otras se admite una
excepcion a la norma del “disefio Unico” cuando todos los disefos se
relacionen con un “conjunto de articulos”.

 Entre las variantes cabe incluir, por ejemplo, una serie de tablas
de dos ruedas auto equilibradas que se diferencien Unicamente
por el color. En términos generales, las “variantes” deben aplicarse
al mismo articulo y no debe haber diferencias sustanciales entre
ellas.

* Un “conjunto”, en cambio, se define como una serie de articulos
del mismo cardcter general que se venden juntos o que estdn
concebidos para utilizarse juntos, y que comparten algunas
caracteristicas comunes de disefio. Ejemplos de conjuntos es el
juego de ajedrez (rey, reina, alfiles, torres, caballos y peones) y los
electrodomésticos (un secador de pelo y sus accesorios).

En conclusidn, existen grandes diferencias en cuanto a lo que se
puede incluir en una Unica solicitud. Para conocer los detalles exactos
de los requisitos y las opciones existentes para solicitar proteccién
de una manera costo eficaz en una determinada jurisdiccion, puede
recurrir a la asistencia de un especialista de Pl o consultarlos en la
oficina correspondiente de PI, en el caso de México, el IMPI.

23


http://www.wipo.int/classifications/locarno/es/index.html
http://www.wipo.int/classifications/locarno/es/index.html
http://www.wipo.int/classifications/locarno/es/index.html

Lo atractivo estd en la forma

Ejemplo de un “conjunto”
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10. ¢Cuanto cuesta proteger un diseno industrial?

Loscostosrealesde protegerundisefo industrial varian
sustancialmente de un paisa otro,porloqueconviene tener
presentes los distintos tipos de costos que puede suponerel
proceso. En México estdn regulados por el Acuerdo por el que
se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMP1.

En general, tanto en México como en otros paises donde plantee la
expansion y ofrecer sus productos y servicios se debe considerar lo
siguiente:

1. Habrd que abonar una tasa de presentacion/registro a la
oficina de PI. El importe de esta tasa puede variar en funcion
del nimero de disefios para los que se solicite el registro y del
ndmero de reproducciones presentadas para cada disefio. Un
especialista de Pl podra facilitarle mas detalles sobre las tasas,
o bien podran indicdrselos en la oficina pertinente de PI.

2. Habrd también costos asociados a la contratacion de un
especialista de PI, en caso de que el solicitante decida
recurrir a sus servicios o de que asi lo exija la oficina
pertinente de Pl. Recordemos que en México si bien es
recomendable, no tiene el caracter de requisito obligatorio ya
que incluso la presentacion de la solicitud de disefio industrial
se puede realizar en lineay sin la necesidad de un especialista
de PI.

3. Lamayoria de oficinas de Pl requieren el pago de una tasa
de renovacién para mantener los derechos exclusivos
sobre un disefio industrial. La tasa de renovacion se paga
habitualmente cada cinco afios y la duracion mdxima en
México es de veinticinco afos®.

En México se debe solicitar la renovacion en el plazo de seis meses
anterior al vencimiento de la vigencia de la proteccién. No obstante,
existe un periodo de gracia de seis meses para el pago de la tarifa
para mantener vigente los registros para el caso de los disefios
industriales. Al término de ese periodo, si no se pagan las tasas para
renovar el registro, la proteccién del disefio industrial caducara
cayendo al dominio publico®.
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4. Puede haber también costos asociados a la traduccién de la
documentacion pertinente, si se pretende proteger un disefio
industrial en el extranjero o documentacién proveniente de
un pais extranjero.

1. ¢Debe mantenerse la confidencialidad
del diseno antes de registrarlo?

Mantener la confidencialidad del disefio es absolutamente esencial,
puesto que es preciso que sea Nuevo para que sea susceptible de
proteccidn. Si se muestra el disefio a otras personas, es aconsejable
hacerlo en el marco de un acuerdo de confidencialidad en el que se
establezca de forma clara su caracter confidencial.

Un disefio que ya se haya hecho publico, por ejemplo porque se
haya hecho publicidad de este en un catdlogo de empresa o en un
folleto, puede dejar de considerarse nuevo. Es posible que pase a
formar parte del dominio publico y no sea susceptible de proteccidn,
salvo que la legislacién aplicable contemple un “periodo de gracia”

0 que exista la posibilidad de reivindicar la prioridad de una solicitud
anterior.

12. ¢Qué es un periodo de gracia?

26

En México se consideraria que un disefio ya publicado y conocido
no serfa aceptado como nuevo y susceptible de ser registrado como
disefo industrial. No obstante, en algunos paises, la legislacion
permite un periodo de gracia para procesar el registro de un disefio
industrial. Dicho periodo oscila habitualmente entre seis mesesy un
afio, a contar desde el momento en que el disefio se hace publico.
En otras palabras, si un producto se lanza al mercado sin que se
haya solicitado el registro de su disefio, se considerard que este

ha perdido su novedad y que ya no es susceptible de proteccion

en virtud del derecho sobre los disefios industriales. No obstante,
en los paises en los que se permite un periodo de gracia, todavia
puede presentarse una solicitud dentro de ese periodo y el disefio se
seguird considerando novedoso, aunque ya se haya hecho publico.
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Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando los articulos que llevan
incorporado el disefio se venden o exhiben en una feria comercial o
se dan a conocer en un catalogo, folleto o anuncio publicitario, antes
de que se presente la correspondiente solicitud.

Uno de los objetivos es permitir probar diferentes disefios en
el mercado para luego decidir cudles registrar en funcién de los
resultados.

Sin embargo, puesto que no todas las jurisdicciones prevén un
periodo de gracia, y teniendo en cuenta que este tipo de opciones
se ofrecerdn en todo caso por un periodo limitado de tiempo, es
aconsejable mantener la confidencialidad del disefio hasta que se
presente la solicitud de proteccidn. No debe olvidarse que aunque se
pierdan los derechos sobre el disefio, es posible que subsistan otras
opciones de proteccidn en virtud de la legislacion en materia de
derecho de autor®® o de competencia desleal.

13. ¢Quién es el titular de los derechos
relativos a un diseio industrial?

El creador de un disefio, esto es, el disefiador, suele ser el primer
titular del disefio, a menos que se den circunstancias especiales.

Por ejemplo, en la mayoria de jurisdicciones, si un empleado realiza
un disefio determinado con arreglo a las condiciones establecidas
en un contrato laboral es decir, durante sus horas de trabajo en

las instalaciones de la empresa empleadora y como parte de las
funciones que le hayan sido encomendadas, el disefio y los derechos
conexos serdn propiedad del empleador, o bien el disefiador puede
estar obligado a cedérselos de forma oficial y por escrito.

Como ya se ha indicado, en el caso de disefios industriales realizados

por personas que estén sujetas a una relacién de trabajo en México,
les serd aplicable lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo®
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Si el disefio es obra de un disefiador externo en el marco de un
contrato de prestacion de servicios, por regla general los derechos
seran propiedad de la empresa que haya encargado su realizacién.
En estos casos, se considera que el disefio se hizo para uso de quien
lo encargd, y que por lo tanto a este le corresponde su titularidad.
Para evitar malentendidos en el futuro, es conveniente dejar clara

la titularidad de los derechos en el contrato original suscrito con el
disefador. Téngase en cuenta que el disefiador del producto puede
ostentar automdticamente la proteccidn que otorga el derecho de
autor sobre el disefio, por lo que este aspecto debe quedar reflejado
también en el contrato.

14. ;Cuanto tiempo dura la proteccion
de un diseno industrial?

Losderechossobrelosdisefosindustriales se conceden porun
periodo limitado de tiempo.Laduracidnde la proteccién varia
de un pais a otro, pero suele ser como minimode5anos.En
muchospaises,la duracidn total de la proteccidén se divide en
una serie de periodos sucesivos renovables.

En México, el registro de los disefios industriales tendrd una
vigencia de cinco afos, a partir de la fecha de presentacién
de la solicitud, renovable por periodos sucesivos de la misma
duracién hasta un maximo de veinticinco afios, sujeto al
pago de las tarifas correspondientes®.

15. ¢Qué hacer si el disefio combina
caracteristicas funcionales y estéticas?
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Se da con frecuencia el caso de que un nuevo producto combina
mejoras funcionales con elementos estéticos innovadores. Los
distintos aspectos del producto pueden protegerse en virtud de
diferentes derechos de PI. Es importante tener presente la diferencia
bdsica entre los disefios industriales y las patentes/ modelos de
utilidad:
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* Las patentes y los modelos de utilidad se aplican a invenciones
gue suponen una mejora funcional para un producto, mientras
que la proteccién de los disefios industriales cubre Ginicamente su
apariencia o atractivo estético.

 Para obtener un derecho exclusivo sobre las caracteristicas
funcionales de un producto, es recomendable solicitar la
proteccion de una patente o un modelo de utilidad o, cuando
la funcién no se muestre de forma evidente en el producto,
mantenerla como un secreto comercial.

Estrategia empresarial: proteccion combinada en virtud de
diferentes derechos de PI

Pongamos por caso que se lanza un nuevo dispositivo movil. Este puede
incluir componentes electrénicos nuevos y mejorados protegidos por medio
de patentes, mientras que su disefio puede estar protegido como disefio
industrial. Asimismo, la marca podrd estar registrada ante el IMPI.

¢Se puede presentar una solicitud de patente y una solicitud de registro de
disefio industrial en relacidon con el mismo producto? Si.

Ejemplo de “proteccién combinada”

La empresa mexicana CEMEX ha protegido por medio de registro de
modelos industriales productos como el saco con refuerzo de vélvula que
incorpora cupdén/premio removible, asi como el block para construccién PH.
Estos productos los ha registrado y protegido no solo por derechos sobre el
disefio sino también por derechos derivados de la marca y por derechos de
patente.
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16. Concesion de licencias sobre los
disenos industriales

30

Se concede una licencia de utilizacién de un disefio industrial
cuando el titular del disefio (el concedente) autoriza a otra persona
(el concesionario) a utilizar el disefio para los fines que acuerden
mutuamente. En estos casos, suele firmarse un contrato de licencia
entre ambas partes, en el que se especifican las condiciones y el
alcance del acuerdo.

Autorizar a otros para que utilicen determinados disefios industriales
a través de un contrato de licencia permite al concedente obtener
una fuente adicional de ingresos, y es una manera habitual de
explotar los derechos exclusivos sobre los disefios registrados que
otorga el derecho sobre los disefios industriales. También permite al
concedente entrar en mercados en los que de otro modo no habria
podido entrar.

Es frecuente que en los contratos de licencia se establezcan
limitaciones respecto a los paises en los que el concesionario
podra utilizar el disefio, la duracidon de la licencia otorgada y los
tipos de productos con los que podra utilizarse el disefio. Para
otorgar una licencia de utilizacién de un disefio en el extranjero, el
concedente deberia haber obtenido previamente la proteccién del
disefo industrial en los paises de que se trate, o al menos haber
presentado la solicitud correspondiente. En caso contrario, el disefio
no se encuentra protegido en dichos paises y no hay razdn para que
se tenga que pedir autorizacidn para utilizarlo. La proteccion de

los disefos industriales en el extranjero se aborda en la siguiente
seccién de esta guia.
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Los acuerdos relativos a licencias de utilizacion de disefios
industriales suelen formar parte de contratos de licencia de mayor
alcance, en los que se contemplan todos los aspectos del producto
(marca, patentes, avisos comerciales, entre otros), no solo los
elementos estéticos.

17. Proteccion de un “diseiio no registrado”

En algunas jurisdicciones, se puede obtener una proteccién limitada
para los disefios industriales en calidad de disefios no registrados,
aunque solo durante un breve periodo de tiempo.

Tal es el caso, por ejemplo, de la Unidn Europea, donde los disefios
no registrados disponen de una proteccién que dura tres afos
desde la fecha en que el disefio se hizo publico por primera vez en el
territorio de la Unién Europea.

En México, la proteccidn de los disefios industriales se concede
a través del registro ante el IMPI. No obstante, existen algunas
excepciones a esta regla, como los derechos de prioridad y la
proteccién por uso notorio.

Los derechos de prioridad establecen que si un disefio industrial ha
sido registrado en otro pais se podria pedir mantener la prioridad y
el plazo de registro dentro de los 6 meses siguientes a ese registro
inicial en el pais extranjero®.

La proteccion de los disenos y la estrategia de empresa

Las decisiones sobre cémo, cudando y dénde proteger los disefios industriales
de una empresa pueden influir de manera determinante en otros dmbitos

de la gestidn de los disefios. Es imprescindible, por lo tanto, integrar en

la estrategia comercial, juridica y de [+D+| de la empresa las cuestiones
relacionadas con la proteccidn de los disefios y de otros derechos de
propiedad intelectual susceptibles de proteccién. Por ejemplo, el tipo

de proteccion, los costos, la efectividad de la proteccidny las cuestiones
relativas a la titularidad de los disefios pueden ser factores importantes para
la toma de decisiones como las siguientes:
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a la hora de decidir si conviene realizar los disefios dentro de la empresa
o contratar los servicios de una agencia externa;

al fijar las fechas en las que se va a utilizar por primera vez un disefio
nuevo en campafas de publicidad o mercadotecnia, o en presentaciones
publicas en ferias comerciales;

al decidir los mercados de exportacion hacia los que se quieren orientar
las ventas;

al valorar si conviene conceder licencias o ceder la explotacién del disefio
a terceros, a cambio de una remuneracidon econémica, asi como el mejor
momento y estrategia para hacerlo.
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18. ¢Por qué conviene proteger los disenos
industriales en el extranjero?

Si una empresa tiene intencién de exportar o vender sus productos
en otros paises, o de conceder licencias para que los fabriquen
empresas en el extranjero, es conveniente que proteja sus disefios en
los paises correspondientes.

19. ¢Como se protege un diseno industrial

en el

34

extranjero?

La proteccidn de los diseios industriales es de naturaleza
territorial. Eso significa que la proteccidn de los disefios industriales
se encuentra limitada por regla general al pais o a la regidn (por
ejemplo, un grupo de paises) donde el disefio se encuentra
registrado.

Al solicitar proteccidn para un disefio en el extranjero, debe tenerse
en cuenta lo que se conoce como el derecho de prioridad. Cuando
se presenta la primera solicitud de registro de un derecho sobre un
disefo industrial, el solicitante dispone de un plazo de seis meses a
contar desde esa fecha para presentar su solicitud en Méxicoy que
dicha solicitud se considere presentada en la fecha de la primera
solicitud. Se reconocerd como fecha de presentacién aquella en

la que se presente una solicitud de registro que cumpla con todas
las caracteristicas legales, o desde la fecha en que las cumpla.?
Durante este periodo de prioridad, la solicitud que se beneficie

de un derecho de prioridad no podra ser afectada, respecto del
estado de la técnica, por ninguna circunstancia posterior a la fecha
de presentacién de la prioridad reclamada®. Para hacer constar

ese derecho de prioridad en México se debera dar la informacion
necesaria sobre el registro en el pais del que se reclama prioridad y la
traduccidn al espafiol, si estuviese en una lengua extranjera®.

Para poder reclamar la prioridad, deberd existir identidad con

la solicitud presentada en el pais de origen, consideradas en

su conjunto. Cuando la impresién general que provoquen las
caracteristicas objeto de la solicitud presentada en el pais de
origen difiera de la que provoque el disefio presentado en México,
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se considerard que se trata de disefios distintos, por lo que no se
reconocerd el derecho de prioridad reclamado®.

Una vez transcurrido este periodo, es posible que el disefio deje de
considerarse “nuevo”y no sea susceptible de proteccién en otros
territorios.

Haytresmanerasdeprotegerlosdisefios industriales enel extranjero.

1. La via nacional: pueden presentarse solicitudes separadas
en las distintas oficinas nacionales de Pl de los paises que
interesen. El proceso puede resultar complicado y costoso,
ya que por lo general habrd que traducir el contenido de
la solicitud al idioma nacional de cada pais, conocer los
requisitos especificos y abonar en cada caso las tasas
administrativas, que pueden variar de forma considerable
entre un pais y otro.

2. Laviaregional: si el solicitante esta interesado en un
grupo de paises que sean miembros de una entidad
intergubernamental, puede optar por presentar una “Unica”
solicitud en la correspondiente oficina regional de PI, como
por ejemplo alguna de las siguientes:

* la Organizacion Regional Africana de la Propiedad
Intelectual (ARIPO), en la que pueden presentarse
solicitudes de proteccidn para disefios industriales en
diversos paises africanos;

* |a Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), en la
que se puede obtener proteccién en el territorio de Bélgica,
los Paises Bajos y Luxemburgo;

* la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea
(EUIPO), en la que se puede registrar un dibujo o modelo
comunitario en el territorio de los Estados miembros de la
Unién Europea;

* la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI),
en la que se puede obtener proteccién en el territorio de sus
Estados miembros.
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Se puede consultar una lista de oficinas nacionales y regionales de PI
en www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

3. Lavia internacional: si se quiere abarcar una zona
geografica mas amplia, se puede presentar una solicitud
internacional a la OMPI. El Sistema de La Haya para el Registro
Internacional de Dibujos y Modelos Industriales proporciona
un mecanismo sencillo y eficaz para solicitar proteccién para
los disefios industriales en diversos paises u organizaciones
intergubernamentales, como la UE o la OAPI. Mediante
la presentacion de una “Unica” solicitud internacional, se
puede obtener un conjunto de derechos derivados de un
registro internacional vdlido en un gran nimero de paises
o territorios. De este modo se puede reducir de forma
considerable el gasto en el momento de la presentacion.
También se pueden ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero en el
mantenimiento del registro a lo largo del ciclo de vida del
disefo, ya que el Sistema de La Haya ofrece la posibilidad
de efectuar una “gestion centralizada”, es decir, de que las
distintas operaciones que tienen lugar durante el ciclo de
vida del disefio (renovaciones, modificaciones, etc.) puedan
gestionarse también a través de una peticién unica recibiday
tramitada directamente por la OMPI.

20. ;Quién puede presentar una solicitud
internacional en el marco del Sistema de La Haya?

El solicitante puede ser tanto una “persona fisica” como una “persona
moral” que esté relacionada con una Parte Contratante del Arreglo
de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos
industriales®.

Se puede encontrar mas informacidn sobre el Sistema de La Haya en:
www.wipo.int/hague/es/index.html
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21. ¢Como se pueden hacer valer los derechos
relativos a los disefios en caso de infraccion?

El derecho exclusivo de explotacidn del disefio industrial protegido
confiere a su titular el derecho de impedir a otras personas que
fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto
al que se le incorpore el disefio industrial amparado por un registro o
una copia sustancial del mismo, sin su consentimiento®.

En consecuencia, todo uso no autorizado o consentido por el titular
del derecho de explotacion del disefio industrial infringe y viola sus
derechos reconocidos con el registro ante el IMPI.

La LFPPI determina que es una infraccidon administrativa el fabricar
o elaborar productos amparados por una patente o por un registro
de modelo de utilidad o diseno industrial, sin consentimiento de
su titular o sin la licencia respectiva®. También es una infraccion
administrativa el ofrecer en venta, poner en circulacién o usar un
producto al que se incorpore un disefio industrial registrado, sin
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, asi como
usar un disefio industrial que no difiera en grado significativo o
combinaciones de caracteristicas de un registro de disefio industrial
protegido, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva®.

La principal responsabilidad en relacidn con la deteccidn de las
infracciones del derecho sobre un disefio industrial y la adopcion

de medidas frente a ellas recae sobre el titular del derecho. En otras
palabras, el titular es el responsable de vigilar el uso que se haga
de su disefio en los mercados fisicos y en linea, detectar los usos
infractores y decidir si conviene emprender acciones contra
ellos, de qué manera y en qué momento.

Hacer valer un disefo industrial, al igual que cualquier otro derecho

de PI, puede ser una cuestidon compleja. Siempre que se sospeche de
una posible infraccion, es aconsejable recurrir a la asistencia juridica
de un profesional. Una primera medida puede consistir en enviar una
carta al presunto infractor en la que se le invite a cesar en la prdctica
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ilegal y se le informe del posible conflicto entre los dos disefios,

lo cual seria util para el caso de infraccidn involuntaria, ya que el
infractor dejara de contravenir los derechos del titular o accederd a
negociar un acuerdo de licencia.

No obstante, el titular del derecho tiene que estar seguro de que
los derechos sobre el disefio son validos y que la infraccién es
demostrable, ya que en muchas jurisdicciones el presunto infractor
puede interponer una demanda frente a las amenazas infundadas,
asi como entablar acciones legales.

Cuando se detecte un uso infractor en Internet, por ejemplo, en

un mercado en linea, el titular del derecho sobre el disefio podria
seguir el procedimiento establecido en el propio sitio web para
notificar ofertas infractoras; muchas veces, las plataformas en linea

y otros sitios web disponen de un procedimiento de “notificacién

y retirada” que permite a los titulares de los derechos notificar la
presencia de material infractor y exigir su retirada. Si no existe ningutin
procedimiento establecido para la retirada de materiales, el titular
del derecho puede contactar directamente con el proveedor del
servicio (es decir, el operador del mercado en linea).

Silos intentos de conminar al presunto infractor mediante una

carta para que cese en la practicailegal no han dado resultado y

la infraccion persiste, puede ser necesario emprender acciones
legales. Se pueden adoptar diversas medidas. Por ejemplo, si se tiene
conocimiento del lugar donde se lleva a cabo la actividad infractora,
tal vez se pueda actuar de manera sorpresiva y obtener una orden

de registro e incautacién (generalmente dictada por un tribunal
competente o por la policia) para efectuar un registro sin previo aviso
en los locales del presunto infractor.

Con el fin de impedir la importaciéon de mercancias
presuntamente infractoras, en muchos paises los titulares de
derechos sobre disefios pueden adoptar medidas en las fronteras
internacionales a través de las autoridades aduaneras pertinentes.

De modo mds general, para proteger el valor de un disefio registrado

también es importante vigilar periddicamente el registro de disefios
para comprobar que ningun tercero trate de registrar otro disefio

39



Lo atractivo esta en la forma

40

idéntico o similar. Los proveedores de servicios, en particular los
especialistas de la PI, pueden ayudar a efectuar esa vigilancia.
También existen instrumentos de busqueda entre los registros de
disefios. Uno de estos instrumentos es la Base Mundial de Datos
sobre Dibujos y Modelos de la OMPI; otra es Design View. Si el titular
del derecho descubre que un tercero ha registrado o estd tratando
de registrar un disefio idéntico al suyo, o uno que no produzca una
impresion global distinta, puede hacer valer su derecho previoy o
bien oponerse al registro del disefio posterior o bien requerir que el
registro del mismo se declare invdlido, segun el caso.

En México se cuenta con el IMPI, el cual, ademas de las funciones
de tramitacién y otorgamiento de patentes o modelos de utilidad,
puede realizar las investigaciones de presuntas infracciones
administrativas, oir en su defensa a los presuntos infractores,
escuchar a las partes involucradas, formular resoluciones, emitir
declaraciones e incluso imponer las sanciones administrativas
correspondientes®.

Podra el IMPI también condenar al pago de los dafios y perjuicios
causados al titular del disefio industrial violado. Podrd asimismo
solicitar el auxilio de la fuerza publica, asi como de cualquier
institucion civil o armada®.

El IMPI puede actuar de oficio o a peticidn de alguien que tenga
legitimacién activa por tener un interés juridico®.

Entre las funciones del IMPl en México estd la de ordenary ejecutar
las medidas provisionales previstas en la LFPPI, para prevenir o hacer
cesar la violacidn a un derecho'y, en su caso, decretar el destino de
los bienes asegurados, incluyendo, su destruccidon®.

En resumen y, como norma general, deberia solicitarse el
asesoramiento juridico de un especialista siempre que se detecte
una infraccién de los derechos de propiedad intelectual referido a un
disefo industrial registrado.
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La presente publicacidn estd dedicada a los derechos sobre los
disefos industriales, a pesar de lo cual es importante saber que
puede haber otras formas alternativas y/o complementarias de
proteger los disefios industriales en virtud de la legislacién en
materia de derecho de autor, de marcas o de competencia desleal:

Por lo general, el derecho de autor otorga derechos exclusivos

en relacién con obras literarias o artisticas. Hay jurisdicciones en

las que los disefios pueden ser reconocidos como obras de arte

o de arte aplicado y pueden optar a la proteccién que confiere el
derecho de autor. Eso puede suponer una opcién atractiva para

las MIPYME, puesto que el derecho de autor dura en general mds
tiempo que la proteccién de los disefios industriales y no requiere
registro. No obstante, el derecho de autor también puede resultar
menos ventajoso en otros aspectos que la proteccion de los disefios
industriales, como se explica mas adelante.

¢ Ademas, si un diseno industrial funciona como una marca en el
mercado, cabe la posibilidad de registrarlo como tal. En concreto,
un disefo industrial puede registrarse como marca tridimensional
cuando se considera que la forma de un producto o su envasado
tienen un caracter “distintivo”. La ventaja de esta opcién es que
la protecciéon de una marca puede durar un tiempo indefinido,
siempre que se siga utilizando y se paguen periédicamente las
tasas de mantenimiento.

La legislacién sobre competencia desleal también puede
proteger el disefio industrial de una empresa de la imitacion
porpartedesuscompetidores. El disefio industrial en México se
concede por cinco afios con posibilidades de renovacién del
derecho hasta un maximo de veinticinco afos.

22. ¢(Qué diferencias hay entre la proteccion
que ofrecen el derecho de autory los
disefos industriales registrados?
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En algunos paises, la legislacién aplicable contempla la posibilidad
de proteger determinados disefios por medio del derecho de autor,
como por ejemplo los disefios que se encuentran incorporados en
productos textiles y tejidos.



En muchos paises se puede obtener una proteccion acumulativa
para un mismo disefio (es decir, en virtud tanto del derecho de
autor como de la legislacidn sobre disefios industriales), aunque en
algunos las dos formas de proteccién son mutuamente excluyentes.

Antes de tomar una decisién sobre la mejor manera de proteger

un disefio, se recomienda contar con la asesoria experta de un
especialista en disefios industriales, asi como conocer las diferencias
que existen entre estas dos formas de proteccién. A continuacién se
indican algunas de las mds destacadas:

Registro

En virtud de la legislacion relativa a los disefios industriales, es
necesario registrar el disefio antes de su publicacién, divulgacién
o utilizacidn en publico, por lo menos en el pais en el que se
pretende obtener la proteccién. El certificado de registro que

se emite para dar fe de que el disefio se encuentra protegido

en virtud de la legislacion pertinente puede ser util en caso de
infraccidn, ya que constituye una base sdlida para hacer valer los
derechos exclusivos del titular.

En el caso de las obras que se consideran “originales”, el derecho
de autor subsiste sin necesidad de observar ninguna formalidad.
No obstante, y aunque el registro no es necesario para obtener
la proteccion del derecho de autor, en algunos paises existen
sistemas de registro o depdsito voluntario. Dichos sistemas
permiten registrar una obra, efectuar un depdsito, o ambas cosas,
y obtener el certificado correspondiente.
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Duracion
* Por lo general, la proteccion de los disefos industriales dura

entre 5y 25 afios segun el pais en el que se solicite. Como ya se
ha indicado, en México la proteccién de un disefio industrial es
de cinco afios, ampliable hasta un mdximo de veinticinco afos.
Debe tenerse en cuenta que el proceso de registro de los disefios
industriales puede llevar tiempo, lo que no siempre resulta
adecuado para productos que dependen de las tendencias del
momento (por ejemplo, los productos de moda).

En la mayoria de paises, el derecho de autor se mantiene vigente
mientras vive el autor y durante 50 o 70 afos después de su muerte.
En México, los derechos patrimoniales estardn vigentes durante la
vida del autor(es) y cien afios a partir de su muerte*®.

Alcance de la proteccion

 El derecho que se obtiene mediante el registro de un disefio
industrial es un derecho absoluto, en el sentido de que un
eventual plagio se considera infraccion tanto si es deliberado
como sino lo es.

e Envirtud de la legislacién de derecho de autor, existe infraccién
cuando una obra reproduce de forma deliberada o negligente
una parte o la totalidad de una obra previa protegida por derecho
de autor. Eso lo vuelve en general mas complicado y caro de
hacer valer en caso de infraccion.

Tipos de productos

* En la mayoria de los paises que otorgan algun nivel de proteccion
a los disefios en virtud de la legislacidon de derecho de autor, no
todos los diseiios pueden acceder a este tipo de proteccion,
sino principalmente los que pueden considerarse obras de arte.
La distincidn no estd siempre clara, aunque hay disefios, como
la forma de los productos manufacturados, que tienen pocas
probabilidades de obtener proteccidn en virtud del derecho de
autor, mientras que otros, como los disefios textiles, suelen estar
cubiertos por ambas formas de proteccién. En México, la LFDA
reconoce los derechos de autor respecto a obras de arte aplicado
que incluyen el disefio grdfico o textil.*



Otros instrumentos juridicos para proteger los diseiios industriales

Costos

* El registro de un disefio requiere el pago de una tasay puede
implicar la contrataciondeunespecialistade Plpara que
preste asistencia en la presentacion de la solicitud, con los
consiguientes costosadicionales®®.

* Puesto que en la mayoria de paises la legislacion relativa
al derecho de autor no contempla la necesidad de realizar
ningun registro oficial de las obrasprotegidas,nosuelehaber
costos directos asociados a este tipode proteccion.No
obstante, puede haber costosrelacionados con:

a) elregistro deunaobraenelsistemaderegistro voluntario
y/o su depdsito en el depdsitovoluntario correspondiente,
en los paisesdonde existaestaopcidn,y

b) laaportacidnde pruebasdela titularidad encasodelitigio.

En resumen, puede decirse que ambas formas de proteccién son
validas, pero que la proteccidn de los disefios industriales registrados
es mas fuerte y eficaz que la utilizacién de la proteccién mediante la
legislacién del derecho de autor. La proteccion del disefio industrial
contempla tanto la infraccién no intencionada como la intencionada
o la negligente y se plasma en un certificado que puede usarse como
prueba en caso de litigio por infraccidon. No obstante, el registro de
disefos industriales implica también un mayor esfuerzo financieroy
administrativo toda vez que el proceso de registro requiere tiempo

y la proteccidn que confiere no dura tanto como la del derecho de
autor.

En todo caso, y especialmente en el supuesto de que no se registre
el disefio, conviene tener bien documentadas todas las etapas
de su elaboracién. También puede ser Util firmar y fechar todos los
bocetos de forma que quede registro fehaciente de la fechay, para
protegerlos, archivarlos de forma adecuada.
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23. ¢Puede servir la legislacion sobre competencia
desleal para proteger los diseios?

En muchos paises, los disefios industriales se encuentran protegidos
por la legislacién sobre competencia desleal. México es una
excepcion ya que solo se regulan en la Ley Federal de Proteccidénala
Propiedad Industrial.

Asi, un disefio puede estar protegido frente a los actos de
competencia desleal, que pueden incluir, en concreto, la imitacién
servil, los actos que puedan dar lugar a confusién y los que
supongan imitacién o utilizacion de la reputacidn de un tercero.

No obstante, la proteccidn que confiere la legislacion relativa a la
competencia desleal es por lo general considerablemente mds débil
que la otorgada por la legislacion relativa al disefio industrial y las
infracciones resultan mas dificiles de demostrar.

En cualquier caso, se recomienda contar con asesoramiento legal
especializado para poder defender sus derechos relacionados con la
propiedad intelectual y con los disefios industriales en particular.

Para obtener mas informacidn sobre:

Las pequeiias y medianas empresas (PYMES) y la OMPI, visite:
www.wipo.int/sme/es/index.html

La Haya - Sistema internacional de dibujos y modelos
industriales, visite: www.wipo.int/hague/es/index.html

Informacion especifica para México

Sitio de contacto del IMPI, visite: -
https://www.gob.mx/impi
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Asesoria virtual personalizada, visite:
https://citas.impi.gob.mx/

Guia de uso de disefios industriales, visite: https:/www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/667153/Gui_a_de_uso_disen_os

industriales.pdf

Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que
presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, visite:
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/614091/Acuerdo.Tarifa
Actualizacio_n_04.02.21_PDF.pdf

Consulta vigencia de tarifas, visite:
www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-
impi-tarifas-215115
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