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Se considera diseno industrial al aspecto externo de un producto que cumple
una funcién ornamental o estética. El rasgo caracteristico del disefio industrial
es que consiste en la apariencia particular de un producto consecuencia de la
presencia de elementos bidimensionales o tridimensionales, tales como la
forma del producto o de su envase, colores, lineas, trazos, texturas, relieves,
figuras, motivos, o una combinacion de ellos.

La funcion principal del disefio industrial es permitir que los productos
sean mas atractivos frente a los ojos del consumidor y, por ende, que se
incrementen sus posibilidades de venta, generando valor en el mercado para
aquellos productos cubiertos o protegidos por el disefio industrial.

El diseno industrial mejora la presentacion de los productos, permitiendo
que la impresién que generan dichos productos en el consumidor cubra sus
expectativas visuales y/o estéticas, asi como facilitando que se conecten
las dimensiones entre lo esperado y lo ofrecido, desde el enfoque basico y
primario de la apariencia general del producto.

Se debe tener presente que el aspecto de un producto es uno de los
elementos determinantes en la decisién de compra, es el primer contacto del
consumidor con el producto mismo y suele ser muy relevante en su eleccion.
Por ello, se resalta la utilidad de los disenos industriales como herramientas de
proteccion que coadyuvan al éxito comercial de un producto.




La importancia del registro de un diseno industrial consiste en permitir que su
titular pueda impedir que otras personas importen, vendan o comercialicen
productos que ostenten o incorporen el disefio industrial protegido.

La proteccion se extiende a productos que presenten pequenas
modificaciones o variaciones menores (diferencias secundarias) al diseno
industrial registrado, independientemente del tipo o naturaleza del
producto al que se aplica. La proteccion es territorial por lo que se extiende
exclusivamente al pais o paises en los que se ha registrado.







Mediante el diseno industrial se protegen Unicamente caracteristicas estéticas
de un producto y no caracteristicas técnicas o funcionales, que estan
reservadas para las patentes.

El disefio industrial puede estar referido a elementos bidimensionales
tales como lineas, colores, trazos, figuras, lo que también es conocido
bajo el nombre de dibujo industrial. También puede referirse a elementos
tridimensionales o aspectos de forma de un producto o de su envase
(empaque, recipiente, botella), lo que se conoce como modelos industriales.

Disenos bidimensionales

Titulo: Ornamentacion aplicada a Titulo: Ornamentacion aplicable en
servilletas de papel relieve a telas

Expediente: 000033-2013 Expediente: 000220-1999




Disenos tridimensionales

Titulo: Carrito contenedor en forma de choclo Titulo: Botella

Expediente: 001232-2009 Expediente: 000153-2004

Tanto los dibujos industriales como los modelos industriales conforman lo que
modernamente se conoce como diseino industrial.

Los disenos industriales poseen aplicacion para cualquier tipo de producto,
estando muy extendido su uso en campos como el de los aparatos
electronicos, mobiliario, joyas, textiles, automoviles, utensilios, herramientas,
envases y contenedores, por nombrar algunos ejemplos.

La legislacion que regula los disefios industriales en el Pert es la Decision
Andina 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, aplicable a los paises
de la Comunidad Andina: Pert, Colombia, Bolivia y Ecuador.




Las creaciones técnicas (también conocidas como invenciones) no se
protegen a través de la figura de los disefos industriales, por lo que sdlo
pueden ser reconocidos como diseno industrial los aportes arbitrarios
respecto al aspecto externo (apariencia) de un producto y no aquellos que
descansan en consideraciones técnicas o funcionales. En términos simples,
se protegera como diseno industrial la forma de presentacion externa de un
producto, pero no su utilidad, beneficios o ventajas.

Tampoco podran protegerse disenos que atenten contra la moral o el orden
publico, como por ejemplo disefios abiertamente obscenos o pornograficos.

Las formas necesarias para el montaje o conexién de un producto con otro
en virtud a estandares reconocidos, tampoco pueden protegerse mediante
el diseno industrial, ya que se trata de formas que, dada su funcion, deben
permanecer de libre disponibilidad, sin que se deban asignar derechos de
exclusividad sobre ellas.

Palabras, términos, frases o denominaciones, independientemente de su
significado o sentido, no pueden conformar un diseno industrial, por lo que
no deben ser incluidos en el mismo. La via para proteger estos elementos
distintivos seran las marcas.

Considerando la definicion de diseno como la apariencia particular de un
producto y, en virtud a su funcién como medio para hacerlo mas atractivo
para los consumidores, aquellas partes o elementos internos no visibles
de un producto, sea al momento de su venta o en su uso, que carezcan
de autonomia como un producto particular, no tendran la aptitud para ser
reconocidos como disenos susceptibles de proteccién, como por ejemplo la
parte interna del motor de un vehiculo.




Excepciones

Fuente: https:/www.planetaelectronico.com

Fuente: https:/www.ms-motorservice.com







Para el registro de un diseno industrial se debe cumplir con el requisito de
NOVEDAD, que supone que el elemento estético que se desea proteger
no haya sido conocido o divulgado ni haya sido accesible al publico con
anterioridad a su solicitud o a su prioridad (si cuenta con un registro previo en
otro pais).

La novedad es absoluta y universal por lo que toda divulgacion efectuada en
cualquier parte del mundo, sea por una publicacién, venta, utilizacion, oferta,
descripcion, comercializacion u otra actividad similar, afectara la novedad del
diseno industrial incluso si la divulgacion fue efectuada por el propio disenador.

Existe un plazo de gracia de un (1) ano previo
a la presentacion de la solicitud para que
divulgaciones del propio disefiador no sean
tomadas en cuenta en el examen de novedad.

La apariencia particular de un producto deriva de la novedad de las
caracteristicas estéticas que se han incorporado en el mismo.







Presentacion

Para la presentacion valida de una solicitud de registro
de diseno industrial se debe senalar los datos completos
del solicitante y del disefiador o disefiadores, identificar
el producto al que se aplica el diseno industrial y
presentar las vistas del disefio (vista frontal, superior,
inferior, lateral, isométrica, dependiendo de cada caso).
Cumpliendo con estos requisitos, ademas del pago de la
tasa correspondiente, la solicitud sera admitida a tramite
y se le asignara fecha y niUmero de expediente.
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Examen de
forma

Dentro de los quince (15) dias de admitida la
solicitud, la Direcciéon de Invenciones y Nuevas
Tecnologias (DIN) del Indecopi efectua el examen
de forma que consiste en una verificacion del
cumplimiento de los requisitos formales, tales
como la presentacion de documentos de poder,
cesion del disefador y/o prioridad extranjera. En
caso falte algun requisito formal, se concedera al
solicitante un plazo de 30 dias para que subsane
la omision, el cual podra prorrogar por 30 dias
adicionales a pedido del mismo solicitante. Si
no se cumple con los requisitos dentro del plazo
establecido la solicitud caera en abandono, en caso
contrario se ordenara su publicacion.



Publicacion

La Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias
dispone de oficio la publicacién de un extracto de
la solicitud en la Gaceta Electronica de Propiedad
Industrial, publicacion que no necesita ser requerida
por el solicitante ni genera costo alguno para él.

Oposicion
Dentro del plazo de 30 dias luego de la publicacion,
cualquier persona puede formular oposicién a una
solicitud de diseno industrial, sustentando las razones
y argumentos por los que no deberia aceptarse su
registro. El opositor podra solicitar un plazo de 30 dias
adicionales para sustentar dicha oposicion aportando
las pruebas que considere relevantes. El solicitante
tendra la oportunidad de contestar la oposicion
haciendo valer sus argumentos en el plazo de 30 dias,
pudiendo solicitar un plazo adicional de 30 dias para
dicho fin.

Examen de

registrabilidad
En las solicitudes de registro de diseno industrial en las
cuales no se ha formulado oposicién, en el examen de
registrabilidad se evalua si el disefio solicitado carece
manifiestamente de novedad, al tratarse, por ejemplo,
de un disefio muy comun o conocido en el mercado,
y Si se encuentra incurso dentro de alguna de las
prohibiciones para el registro.




En las solicitudes de registro en las cuales se ha
formulado oposicidn, se realiza el examen de novedad
si se formulé oposicion sustentada en un derecho
anterior vigente o en la falta de novedad, y también
se evalua si el disefo industrial si se encuentra incurso
dentro de alguna de las prohibiciones para el registro.

Resolucion

I La Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias o, |
I en caso de haberse formulado oposicion la Comisién |
I de Invenciones y Nuevas Tecnologias emite decision
! fundamentada disponiendo otorgar el registro de

disefio industrial o, en su caso, denegar el mismo, ,
| dependiendo de las conclusiones del analisis efectuado. |

Recursos
impugnativos

Frente a la resolucion emitida en el paso anterior,
se puede interponer recurso de reconsideracion o
apelacion dentro del plazo de 15 dias habiles luego
de su notificacién. En el caso de la reconsideracion,
se solicita un nuevo pronunciamiento de la misma
autoridad a la luz de nuevas pruebas que se puedan
adjuntar; en la apelacién, se busca que la segunda
instancia  (Tribunal del Indecopi/Comision  de
Invenciones y Nuevas Tecnologias) revise la decisién
emitiendo un nuevo pronunciamiento.







El registro de un diseno industrial confiere a su titular la exclusividad por el
plazo de 10 anos improrrogables contado desde la fecha de presentacién de la
solicitud. La exclusividad le permite explotar directamente el disefio industrial
o conceder licencias, cesiones y demas facultades a terceros. Por otro lado,
la exclusividad se manifiesta también en la facultad de iniciar acciones por
infraccion, solicitar medidas cautelares y sanciones contra cualquier infractor.

Las acciones por infraccion son procedimientos administrativos que se siguen
ante el Indecopi para impedir que un tercero sin autorizacion utilice, fabrique,
importe o comercialice productos que incorporen o reproduzcan el disefo
industrial protegido. Los derechos de exclusividad se extienden incluso a
productos que presenten diferencias secundarias respecto al disefio industrial
registrado.

Un diseno industrial sin registro no puede impedir
que otros competidores adopten la misma o
similar presentacion de sus productos o utilicen
los mismos elementos estéticos para dar a
conocer su oferta al mercado

Los derechos sobre un diseno industrial admiten ciertas excepciones o
limitaciones en las que no pueden ser ejercidos validamente. En efecto, el
titular de un registro de diseno industrial no podra hacer valer su derecho en
caso de usos en el ambito privado y con fines no comerciales; tampoco contra
actos realizados exclusivamente con fines de experimentacién o de ensenanza
o de investigacion cientifica o académica. Tampoco se podra oponer
los derechos sobre un diseno industrial respecto a productos originales
licitamente introducidos en el mercado de otro pais por el titular del derecho,
adquiridos validamente para su comercializacién en Peru (importaciones
paralelas).







Concepto Tasa oficial*

Presentacion de solicitud S/ 360.00
Reivindicacién de prioridad S/ 131.40
Examen de fondo** S/ 255.53
Examen adicional** S/ 242.37

Los disenos industriales no pagan anualidades por mantenimiento de
vigencia ni se requiere realizar pago alguno por la publicacién de la solicitud.

*Tasas vigentes al 15 de febrero del 2018.
**So6lo en los casos en que se requiera







Si bien, tanto el disefo industrial como el modelo de utilidad, estan
referidos a cambios en la forma de un producto, el diseio industrial protege
caracteristicas estéticas u ornamentales, mientras que el modelo de utilidad
protege aspectos funcionales asociados con la ventaja técnica de un producto.

El diseno industrial protegera unicamente la apariencia o imagen del producto,
mientras que el modelo de utilidad protegera sus ventajas, propiedades y/o
beneficios derivados de la modificacion de la conformacion del producto.

A diferencia de los diseifos industriales que se protegen a través de un
registro, los modelos de utilidad como creaciones técnicas se protegen a
través de una patente. En ambos casos el plazo de proteccién es de 10 anos.

Para el registro de un diseno industrial se requerira el cumplimiento del
requisito de novedad mientras que en el caso de la patente de un modelo de
utilidad se requerira, ademas de la novedad, que se acredite la ventaja técnica
que aporta.

El tramite de registro de un diseno industrial exige la presentacién de vistas o
figuras que muestren el diseio a proteger, no se requiere descripcién, detalle
o explicacion técnica de estas figuras. En cambio, el tramite de patente de un
modelo de utilidad requiere que se redacte y elabore un documento técnico de
patente con una memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen.
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Diseno Industrial de calzado




Modelo de utilidad de zapatilla autoajustable







Considerando que las formas de los productos o de sus envases se pueden
proteger tanto por la figura de los disefios industriales como por las marcas
tridimensionales, a continuacion, se resaltan cudles son las ventajas de cada
una de estas modalidades en comparacién con la otra.

Resultara beneficioso acudir a la figura del disefio industrial frente a la marca
tridimensional si se toman en cuenta dos criterios:

Grado de exigencia de requisitos: Para el registro de un disefio
industrial se exige novedad, lo que se verifica siempre que las
caracteristicas de forma del envase no hayan sido previamente
divulgadas, sin importar su relevancia, capacidad de identificar
un origen empresarial o atributos para diferenciar un producto
de otro en el mercado. En cambio, para el registro de una marca
tridimensional, se requerird acreditar no sélo que se trata de una
forma no usual sino ademas que tiene la aptitud intrinseca de servir
como medio identificador de los productos de un competidor. En
muchos casos, envases o botellas con pequenas variaciones de forma
podran satisfacer el requisito de novedad, pero dificilmente se les
podra reconocer su aptitud distintiva.

Principio de especialidad: El registro de una marca tridimensional
estard asociado indisolublemente a una categoria de productos
determinados, por lo que en caso se requiera extender la proteccion
a mas categorias deberan realizarse nuevos registros para estas
otras clases de productos, incrementandose el costo. Los derechos
sobre una marca tridimensional sélo podran ser opuestos respecto
a productos idénticos o similares. En cambio, el registro de un diseno
industrial es Unico y cubre la forma protegida independientemente de
cual sea el producto al que se le aplique.

De otro lado, existe un criterio adicional por el que resultaria beneficioso
acudir a la figura de la marca tridimensional frente a la del disefio industrial:




Vigencia del derecho: : El registro de una marca se otorga por 10
anos, pero es posible renovarlo de manera indefinida; en cambio,
el registro de un diseno industrial no se puede prorrogar una vez
cumplidos los 10 anos de proteccion.

Diseno Industrial

Fuente: https:/patentimages.storage.googleapis.com

Marca Tridimensional

Fuente: http./elestimulo.com




El analisis conjunto de los criterios sefalados en la
presente seccion resulta determinante al definir la
estrategia de proteccion de un disefo industrial. Muchas
veces la posibilidad de renovacién ilimitada del derecho
inclina la balanza a favor del registro como marca
tridimensional, sin evaluar que al tratarse precisamente
de aspectos estéticos o de apariencia de un producto,
suelen ser modificados, adecuados o modernizados a los
intereses del consumidor, o por cuestiones de moda o de
mercado, haciendo innecesaria una proteccion ilimitada
en el tiempo. Por ello podria ser mas que suficiente los 10
anos de vigencia del diseno industrial para la gran mayoria
de productos. No se debe dejar de considerar la posibilidad
de acudir a ambas vias de proteccion, ya que no son
excluyentes, en cuyo caso se debera optar en primer lugar
por presentar la solicitud de diseno industrial y luego la de
la marca tridimensional para preservar la novedad.
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En el Peru, durante la ultima década, se han presentado aproximadamente cien
solicitudes de registro de diseno industrial al ano, con una ligera tendencia
al alza. Esta cantidad, es similar a la cantidad de solicitudes de patentes
nacionales antes del lanzamiento de los programas de promocién en patentes
del Indecopi en 2012.

En contraposicion, las solicitudes de registro de disefos industriales
extranjeras, que se solicitan en el Peru, han venido incrementandose
sostenidamente desde el afio 2000, alcanzando un maximo de 366 solicitudes
de registro en 2013.

Solicitudes nacionales de registro de disefio industrial: 1990 - 2017
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Fuente: elaboracion propia

Por otro lado, si se analiza las solicitudes nacionales de registro de diseno
industrial, segun el tipo de solicitante, se puede observar que histéricamente,
quienes mas solicitudes han presentado son las empresas (57%), seguidas
de las personas naturales (42%), lo cual difiere del historico de solicitudes de
patente, donde las empresas son superadas ampliamente por las personas
naturales.
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Solicitudes nacionales y extranj da ragistro de disefio industrial: 2000- 2017
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Solicitantes nacionales de registro de disefio industrial: 1990 - 2017
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