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Esta publicacion es una adaptacion a la normativa costarricense del documento originario
publicado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, titulado
“Lo atractivo esta en la forma. Una introduccidn a los disefios industriales para pequefasy
medianas empresas”, el cual se ha modificado para responder a la legislacidon nacional cos-
tarricense por el licenciado Rodolfo Alfaro Pineda en estrecha colaboracién con el Registro
Nacional de la Republica de Costa Ricay de acuerdo con la licencia CC BY 3.0 IGO. La Se-
cretaria de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificacion o traduccidn del
contenido original.

Hace parte de una serie de guias dedicadas a “La propiedad intelectual y las empresas”, enla
que se abordaeltemade los disefosindustriales, unfactorclave alahora de determinar el éxi-
todelos productos enelmercado.

De acuerdo conlanormativaen materia de propiedadintelectual (Pl), un disefio industrial -que
comprendelos dibujosymodelosindustriales- consiste enlaaparienciaornamental o estética
deunproducto. Eslo que hace que un productoresulte atractivo paralos clientes, a diferencia
de sus aspectosfuncionales.

Elatractivovisualyestéticoesunaconsideraciénclave queinfluye enlas decisionesdeloscon-
sumidoresrespecto a su preferenciaporun producto uotro. Los disefosindustriales ayudan a
lasempresas adistinguirsus productos delos de sus competidoresy apotenciarsuimagende
marca. Enresumen, los disefios industriales son activos valiosos y por eso es muy importante
protegerlos de forma eficaz.

La presente publicacion se ocupa de cuestiones relacionadas con lainnovacidonylaPl, y va
dirigida a las pequefias y medianas empresas (pymes) costarricenses sobre lo que son los
disefios industriales y se exponenlos aspectos masimportantes de su proteccidn, con el fin
de ayudaralasempresas aadoptardecisiones fundamentadas en este ambito. No obstante,
tdmese encuenta que esta guiano pretende enningln caso sustituir el asesoramiento juridi-
codeun profesional.


https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4388&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4388&plang=EN
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1.;Qué es un diseno industrial?

Enlenguaje corriente, suele entenderse por disefio industrial el conjunto que integralaformay
lafunciénde unproducto. Se dice que unsillontiene “unbuen disefio” cuando resultacémodo
y agradable a la vista. En el mundo de la empresa, disefar un producto supone normalmente
elaborar sus caracteristicas estéticasy funcionales, teniendo en cuenta aspectos comolapo-
sibilidad de comercializar el producto, los costos de fabricacidny la facilidad de transporte,
almacenamiento, reparaciéony eliminacion al final de su ciclo de vida.

Sillon DM/096353 FONKEL MEUBELMARKETING
Imagenprocedente de OMPI(2023), disponible en “Lo atractivo estaenlaforma:
Unaintroduccionalos disefiosindustriales paralas pequefiasy medianas empresas”,pp.7

La expresion “disefo industrial” comprende tanto el dibujo como el modelo industrial. Desde
una perspectivajuridica, se considera dibujo industrial toda reunién de lineas o de colores (bi-
dimensional), mientras que modelo industrial es toda forma plastica (tridimensional), asociada
o no alineas o colores; siempre que esa reunidon o esa forma dé una apariencia especial a un
productoindustrial o de artesaniay pueda servir de tipo para su fabricacién.

Enlamedidaen que se cumplandeterminadas condiciones, esos dibujosy modelosindustriales
pueden encontrarse protegidos en calidad de disefios industriales, que son una forma de pro-
piedad intelectual (Pl). No obstante, dicha proteccidon no cubre los aspectos técnicos o funcio-
nales del producto. Asi, en el ejemplo anterior Uinicamente la apariencia del sillén podria obtener
proteccién como disefio industrial; la proteccion juridica de sus aspectos técnicos o funciona-
les, ensucaso, corresponderia a otros derechos de Pl (porejemplo, modelos de utilidad).

Los disefios industriales sonimportantes para una amplia variedad de productos industriales,
de moda o artesanales, que abarcan desde los instrumentos técnicos y de uso médico has-
talosrelojes, las joyas y otros articulos de lujo; desde los electrodomésticos, los juguetes, los
mueblesylos aparatos eléctricos hastalos automdovilesylas estructuras arquitectonicas; des-
de los disefos textiles hasta los del equipamiento deportivo. Los disefios industriales sonim-
portantes también para el envasado, el empaquetadoyla presentacion delos productos.

Pornorma general, un disefio industrial puede comprenderlos siguientes elementos:
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» caracteristicas tridimensionales, como la forma del producto (modelo industrial);

» caracteristicas bidimensionales, como los adornos, figuras, lineas, colores del producto
(dibujoindustrial); o una combinacién de lo anterior.

Ejemplo de undiseino tridimensional

Expediente: CR2020-000271.

Disefoindustrial- RegistroN° 1133

Disefladora: CarolinaHerrera Sanchez (CR)

Titulo: Botellaplana.

Resumen: Botella conforma de gota, la cual posee unvolumen de 650ML aprox. Se carac-
teriza porsudelgadez, en conjunto consusilueta, configuranuna botella plana.

Ejemplo de un diseio bidimensionl

Ornamentacién parabolsas DM/084887 CALCAGNI, BARBARA
Imagen procedente de OMPI(2023), disponible en “Lo atractivo estaenlaforma:
Unaintroduccidnalos disefiosindustriales paralas pequefiasy medianas empresas”,pp. 8

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

Las empresas destinanuna cantidad considerable de tiempoyrecursos amejorar el diseiio de
sus productos. Amenudo se crean disefios nuevosy originales para fines como los siguientes:
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» Adaptarlos productos a determinados segmentos del mercado: ligeras modificaciones en
el disefio de un producto, por ejemplo, el de unrelojde pulsera, puedenlograr que este re-
sulte 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 laintroduccién de disefios creativos en sus
productos nuevos que los distingan de los de sus competidores. Asiocurre con articulos de
uso cotidiano como pueden ser |los cerrojos de las puertas, los zapatos, las tazas y los pla-
tos, o conarticulos de lujo comolasjoyas, los ordenadores o los automoviles.

» Fortalecerunamarca: los disefios creativos puedenir asociados a marcas con el propdsito
de reforzar laimagen corporativa de una determinada firma. Muchas empresas han cose-
chado éxitos de ventas al crear o modificar su imagen de marca dedicando una atencion
especial al disefio del producto.

Expediente: CR2021-000012

DisefoIndustrial- Registro N° 1169

Diseflador: JuanJosé Vargas Leitdn (CR)

Titulo: Maquina de calistenia

Resumen: Consiste en un aparato para practicar calistenia que se caracteriza porun arre-
glo de barras tal que, enla posicién erguida del aparato, dos paralelas y horizontales estan
unidas porun travesafo central conformado la base. Un segundo par de barras paralelasy
verticales con menor separacion entre si parte perpendicularmente hacia arriba, y se unen
cadaunaconbarras superiores paralelas (entre siy enlamismadirecciéndelasbarrasdela
base)yhorizontales. Cadauno delos extremos de cadaunade estasbarras superiores esta
unidosaunabarrahorizontal perpendicularcuyalongitud es similaralaseparacionentrelas
barras de la base. En una modalidad del disefio, el travesafo central de la base estd com-
puesto por dos pares de cabos de barrasy en el centro por una platina, junto con uniones
extensibles en las barras verticales; mientras que en otra modalidad todas las uniones pa-
recen fijas soldadas pormedio de escuadras de [dmina.
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Expediente: CR2016-00007

Disefio Industrial- RegistroN° 8537

Solicitante: Mainor Alfaro Alpizar (CR)

Disefiador: Mainor Alfaro Alpizar

Titulo: Chorreadorde café

Resumen: Utensilio para preparar la bebida del café. El aparato comprende un porta filtros
angulado (donde se ajusta unfiltro prefabricado), unido a unrecipiente donde se deposita el
producto filtrado.

2.;Por que proteger los disenos industriales?

La protecciondelos disefios debe formar parte de la estrategia comercial e inversora de cual-
quier disefiador o fabricante, porlas siguientes razones:

Un disefio industrial registrado, sea dibujo o modelo industrial, otorga a su titularun derecho
exclusivo aimpedir que, sin su consentimiento, terceros fabriquen, vendan oimporten articu-
los que ostentenoincorporenundibujo o modelo que seauna copia o fundamentalmente una
copia del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales;
conlo que se fortalece la posicion competitiva de éste y se le ayuda a obtener una ganancia
justaacambio delasinversionesrealizadas para creary comercializar el producto.

Un disefio puede incrementar considerablemente el valor comercial de un producto al ha-
cerlo mas atractivo y llamativo para los clientes, y puede llegar a serincluso 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
eselvalorquetiene paralaempresa.

La exclusividad que proporciona el derecho sobre un disefio registrado permite a su titular
concederunalicenciade uso aterceros acambio del pago de unatasa, o cederovenderel
derecho aterceros.
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Poner el foco en el diseno

Porlo general, los elementos funcionales de unaldmpara no varian demasiado de un producto
a otro; en cambio, su aspecto es uno de los principales factores determinantes de su éxito en
elmercado. Por eso los registros de disefios industriales de la mayoria de paises incluyen una
larga lista de productos para elhogar, como por ejemplo ldamparas.

Lamparade suelo DM/081858 WIN SRL
Imagen procedente de OMPI(2023), disponible en “Lo atractivo estaenlaforma:
Unaintroduccionalosdisefiosindustriales paralas pequefasymedianas empresas”,pp. 10
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3.;Queé derechos otorgala protecciondelos
disenos industriales?

Los disefios industriales deben registrarse en el Registro de Propiedad Intelectual para gozar
de proteccion en virtud de la normativa costarricense sobre disefios industriales (Ley de Pa-
tentes Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad N° 6867 y su Reglamento

N°15222). Tras elregistro, se puede obtenerunderecho exclusivo aimpedirla copiaoimitacién
no autorizada del producto.

Eso significa que el titular de un derecho de este tipo puede impedir que un tercero no auto-
rizado fabrique, venda o importe articulos que ostenten o incorporen un disefio que sea una
copia, o fundamentalmente una copia, del disefio registrado, cuando esos actos se realicen
confines comerciales.

Elregistrodelosdisefiosindustriales fomentalacompetenciajustayrefuerzalas practicasco-
merciales honradas, lo que, a su vez, estimula la creatividad y promueve la produccion de una
ampliavariedad de productos atractivos estéticamente.

4.;Quiéen puede solicitar proteccion paralos
disenos industriales?

Entérminos generales, puede solicitar elregistro de un disefio industrial la persona que lo haya
creado o, siéstatrabajabajouncontratolaboral que establecelaproducciénde disefios, tam-
bién podria solicitar el registro el empleador por cuanto el derecho perteneceriaen comun a
las partes del contrato enformairrenunciable.

Elsolicitante puede ser tanto una persona fisica (por ejemplo, un disefiador) como una personaju-
ridica(porejemplo, unaempresa que haya adquirido derechos porcesidn). Véase el punto N° 13,

Encualquieradelos casos, la solicitud puede presentarse directamente o pormedio de unre-
presentante, sin embargo, cuando el solicitante tenga su domicilio o su sede fuera de Costa
Rica, debera estarrepresentado mediante mandato porun abogado domiciliado en el pais.

5.;Donde puede registrarse un diseho
industrial?

Pararegistrarundisefoindustrial se debe presentar o bienunasolicitud nacional en el Registro
de Propiedad Intelectual, o bien una solicitud regional en la oficina de Pl de una organizacion
intergubernamental como la Unidn Europea o la Organizacidn Africana de la Propiedad Inte-
lectual.’Alternativamente, se puede presentaruna solicitud internacional enla OficinaInterna-
cional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Para obtener mas infor-
macion sobre la forma de presentar una solicitud internacional y sobre el Sistema de La Haya

' Sepuedeencontrarunalistade oficinas de Plenwww.wipo.int/directory/es/urls.jsp


http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8148&nValor3=74713&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8148&nValor3=74713&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=14745&nValor3=96416&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=14745&nValor3=96416&strTipM=TC
https://www.wipo.int/hague/es/how_hague_works.html
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para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, véase la seccion “Proteccion

delos disefios industriales en el extranjero” que figura mas adelante en esta quia.

Cabe resaltar que Costa Rica no es parte del Sistema de La Haya, sin embargo, una persona
bien puede presentar una solicitud internacional con base en este Sistema si tiene un vincu-
lo de nacionalidad, domicilio o residencia habitual, o establecimiento industrial o comercial
efectivoyreal, con cualquier parte contratante del Sistema.

6.;Queé puederegistrarse como diseno
industrial?

La Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Intelectual examina los requisitos de forma
deunasolicitud, porejemplo, el formulario conlos datos del solicitante, el titulo de lainvencion,
laindicacidn de la clasificacioninternacional y que se hayan abonado las tasas pertinentes. En
cuanto alosrequisitos de fondo, la Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Intelectual
cuenta con examinadores técnicos para determinar finalmente si el disefio cumple conla no-
vedad, la originalidady caracterindependiente respecto alos demas disefos, asicomo la uni-
dad del disefoy claridad de los dibujos. De esta manera se determina si el disefio industrial es
susceptible deregistro conforme alalLeyy suReglamento.

Engeneral, paraque procedaelregistrode undisefoindustrial es preciso que este cumplacon
los siguientesrequisitos:

Debe ajustarse aladefiniciéndelo que esundisefo de acuerdo conlanormativaaplicable (Ley
y su Reglamento). Por ejemplo: En Costa Rica, unlogotipo no puede registrarse como diseio
industrial porgque no se considera que sea un producto, se protege mas bien por el Derecho
marcario por su funcién distintiva.

Expediente: 2019-008209. RegistroN° 286604
Logoregistrado de marca de fabricay comercio.

Titular: Cooperativade Productoresde LecheR.L.(CR)

Expediente: 2023-004235. RegistroN° 316572.
Logoregistrado de marca de servicios turisticos.
Titular: Expediciones Tropicales S.A. (CR)

14 -
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Eldisefo debe sernuevo. Undisefio es nuevo cuando no haya sido divulgado publicamente
enningun lugar del mundo otro disefio idéntico por ningun medio antes de la fecha de pre-
sentacion de la solicitud en el Registro de Propiedad Intelectual, o en su caso, antes de la
fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se invoca. Los disefios se consideran
idénticos sidifieren Unicamente en detalles sinimportancia.

El disefio debe seroriginal. Un disefio es original en tanto su aspecto exterior se derive de
un esfuerzo creativo individual del creador y no implique un nuevo cambio de colorido o
forma de modelos o dibujos ya conocidos. Los disefios no son originales sino difieren en
unamedida significativa de disefios conocidos o de combinaciones de caracteristicas de
disefios conocidos.

El disefio debe tener caracter independiente. Un disefio es independiente siempre que no se
trate deunacopiaoseorigine deldiseforealizado porotrapersona. Alevaluar el caracterindivi-
dualdeundisefo, se debetenerencuentatambiénelgradodelibertad deldisefadoralcrearlo.

En el Registro de Propiedad Intelectual se examinan los requisitos legales y reglamentarios de
una solicitud, como seindicard mas adelante (punto N° 8).

Tradicionalmente, los disefios han ido asociados a las caracteristicas de productos manu-
facturados, como la forma de un zapato, el disefio de un pendiente o la ornamentacidn de
una tetera. Sin embargo, con la llegada del mundo digital la proteccién se ha ido amplian-
do progresivamente a nuevos productos y tipos de disefos, entre los que cabe mencionar,
porejemplo, losiconos de unescritorio electronico generados por cédigosinformaticos, las
fuentestipograficas, lapresentaciongraficaque aparece enlas pantallasdelascomputado-
rasy delos teléfonos moviles, etcétera.

DM/097710 KABUSHIKI KAISHABIGWEST
Imagen procedente de OMPI(2023), disponible en “Lo atractivo estaenlaforma:
Unaintroducciénalosdisefiosindustriales paralas pequefiasy medianas empresas”,pp. 14
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Ejemplo de icono parauna aplicacion

R IS TS FRTIOTTR | S T e R —"

Expediente: CR2016-000488.

Disefio Industrial- RegistroN° 966

Clasificacionde Locarno10: 14 (iconosy visualizacion en pantalla)-04.

Solicitante: Universidad de CostaRica.

Disefiadora: Kryscia Daviana Ramirez Benavides.

Titulo: Interfaz graéfica para programacionindividual de movimientos de unrobot fisico o virtual.
Resumen: Dibujo industrial de una interfaz compuesta por al menos 6 secuencias de ima-
genes dindmicas que le permiten al usuario ingresar a la herramienta, seleccionar el robot
que se va a utilizar y desarrollar el lenguaje para la programacién de los movimientos que
realizara elrobot.

Los derechos exclusivos y laempresa

Imaginemos que una empresa ha disefiado unas tijeras de podar conundisefio innovador, que
las ha registrado en la correspondiente oficina nacional de Pl y que, en consecuencia, ha ob-
tenido los derechos exclusivos respecto a todas las tijeras de podar que utilicen ese disefio.
Eso significa que sise descubre que un competidor esta fabricando, vendiendo oimportando
tijeras de podar con el mismo disefio 0 con uno sustancialmente idéntico, el titular del disefio
registrado podrd impedir que lo utilice y, posiblemente, obtendra una indemnizacién por los
dafnosy perjuicios ocasionados poreluso no autorizado de ese disefio.

Asipues, aunque no hay modo de evitar que los competidores fabriquen productos competi-
tivos, siseles puedeimpedir que copien productos con disefios registrados o fabriquen otros
casiidénticosy se aprovechenimpunemente de la creatividad de otros.

Tijeras de podar DM/077406 FISKARS FINLAND OY AB
Imagen procedente de OMPI(2023), disponible en “Lo atractivo estaenlaforma:
Unaintroduccionalosdisefosindustriales paralas pequefiasy medianas empresas”,pp. 14

16 -
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7.:Qué productos no pueden ser objeto de
proteccion por diseno industrial?

Entre los disefios que no son susceptibles de proteccién cabe mencionarlos siguientes:

Los disefios que no cumplan los requisitos de novedad, originalidad y caracter indepen-
diente talcomo se han definido anteriormente.

Los disefios que respondan exclusivamente a la funcién técnica de un producto. Es posible
gue este tipo de caracteristicas técnicas o funcionales de los disefios sean también sus-
ceptibles de protecciénenvirtud de otros derechos de propiedad intelectual (porejemplo,
las patentes, los modelos de utilidad o el secreto comercial).

Los disefios queincorporen simbolos o emblemas oficiales, como labanderanacional.

Los disefos que se consideren contrarios al orden publico, lamoraly las buenas costumbres.

Envirtud de la definiciénjuridica dada en el punto N° 1, no solo los productos industriales sino
también los productos de artesania que den la apariencia especial requerida pueden prote-
gerse por medio de los disefos. Sin embargo, no son excluyentes las normas de derecho de
autor paralaprotecciondelas obras de arte aplicado, como lamoday la artesania.

Podrian existirotrasrestriccionesrespecto alo que puederegistrarse como disefo, porloque es
aconsejable consultarconunabogado especialista o con el Registro de Propiedad Intelectual.

8.;Como debe presentarse la solicitud de
registro de un diseno industrial?

La solicitud debe presentarse en el Registro de Propiedad Intelectual para el examen de los
requisitos normativos. Para ello se completa el formulario RPI-10 con los datos del solicitante,
disefladory representante silo hubiere, titulo del disefio y clases alas que pertenecenlos pro-
ductos de acuerdo con la Clasificacién Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales
(Clasificacion de Locarno), o bien puede presentarse la solicitud en linea mediante la platafor-
maWIPO File. Alavez, deben adjuntarse dibujos o fotografias de calidad, ladescripcion del di-

sefloindicando eltipo de objetos alos que se aplicara, unresumen, un ejemplar del objeto que
incorpora el disefio cuando sea posible, y sifuera el caso, cesiénlegalizada, certificado de so-
licituddel pais de origen, podery traducciones;y,ademas, debenagregarselos timbres deley,
la autenticacion de firmay comprobante de pago de la tasa (US$75/por cada clase cubierta).
Losformatosy dimensiones de lasreproducciones se especificanen el Reglamento N°15222.

Véase la guia de requisitos del Registro de Propiedad Intelectual o también lainformacion ge-

neral del Centro de Apoyo ala Tecnologiay lalnnovacién (CATI

Formulario RPI-10 para presentacion de disefios, entre otros, que puede descargarse en “For-
mulario Solicitud de Patente”.



https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/?gclid=CjwKCAjwjOunBhB4EiwA94JWsEv2x_9qz8J12c2GEoOZmVj0HZXGlLXfwZnlQN0iCBFjpLMxjK2O_hoC170QAvD_BwE
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=14745&nValor3=96416&strTipM=TC
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/pi_servicios_formularios/guias/Guia%20de%20Requisito%20para%20%20Disenos%20Industriales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gmYmjoi8SDE
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/propiedad_industrial_guia_servicios_formularios.htm
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/propiedad_industrial_guia_servicios_formularios.htm
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cisTRo  REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
2IONAL  SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION, -
MODELO DE UTILIDAD
DISENO INDUSTRIAL

R

Nota' Estimadn nsuaris, 58 la recomienda lenar ol farmulario & maguing

1 Selecoonar el ipo de solicrlud

[ Patente de Invencién [T 1Modelo de Utilidad [ Disefio Indusirial ]
2;Calidades del solicitante:
[ Sohctante (1) [ Tirmvesntor [T Titutar

Completo

Mumero de identificacion
Nacionalidad
Estado civil completo
{0 de nupcias)
Direccion exacta

MNota: 5 el solicitante no es el inventor debe aportar declaraciin en la que se jusifique su devecho (cesidn].

3. Cahdades del representante

ey T [ Gestor
Mombre Completo

N de: identificacion

Dlorrscalic

Seqln certificacidn o poder adjunto (apoaderada) [l 5eqin pagaré adjunto (gestor)
Certificacién o poder adjunto al expediente (ndicar nimera);

4. Cahdades del mvenloraeador (en caso de que sea dislinto al sobatanie)
Nambre Completo
1 Nacionalidad
Darmicilio

5. Indicar titulo o denominacién de la invencién/creacién

6. Adjuntar decumento técnico (descripcion, reivindicaciones, dibujos y resumen).
Indicar expresamente €l nimero del dibuje que mejor caracterice la invencidn/creacitn:

7. En caso de que se trate de una solicitud divisional indigue ¢l nimero de expediente de la soliciud
principal:

8. Indicar prioridad(es) reclamadais): Nota: En caso necesanc ulirce f espaco de obsarvacionas
Fais Fecha de presentacion N* de la sobcitud

9. Indicar sector tecnoldgeon.

10. Indicar clashcacion intemacional:

Nota: ests casila o5 obligalono para las soficifudes de Lisedos Indusinales.

1. ¢ Sohcila mgreso a fase nacional? [ Si
los siguientes espacios;

N* de solicitud intemacional PCT/
Ferha de solicitud intermacional

N* de pubhcamin mlermaaonal WV
Fecha de publicacion internacional

12. Indicar datos adicionales que considere necesarios y descripeidn del contenido del soporte digital:
Observaciones

13. Indicar lugar o medio para atender notificaciones sobre esta solicitud (puede ser una direccion de
comreo electrinica).

Persona autorizada:

14. Adjuntar el comprobante de pago de €20 en timbre del Archive Nacienal y |a tasa establecida en la ley
© su equivalente en colones en timbres del Registro Nacional: Patentes 5500/51507, Modeles de
utilidadS75, Disefios industiales$T5 por cada clase.

“Inventores personas fisicas, MIPYMLS y FYMLS, i publicas de edi ion superior, insti publicos de
clentifica y léigh

T T T S T T Sp—
Fima ded solictante D Progrss 4 caprcitiinta o darls
Pttt
D Call Comer
[T CATI (et ds Apoye 3 la Teenalagia & [nformacion)

m)
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Los examinadores de forma del Registro de Propiedad Intelectual llevan a cabo la verifica-
cién de los requisitos formales, mientras que la verificacién de los requisitos sustanciales
que exigenlaleyyelreglamento esrealizada porexaminadores técnicos de fondo, unoins-
titucional con los que cuenta el Registro y otro externo, quienes determinan finalmente si
el disefio cumple con la novedad, la originalidad y caracter independiente respecto a los
demas disefos.

Existen algunos requisitos comunes para la presentacion de solicitudes nacionales/regiona-
les. Porreglageneral, pararegistrarun disefoindustrial es precisorealizarlos siguientes pasos:

Llenar el formulario de solicitud facilitado en linea a tal efecto por el Registro de Propiedad
Intelectual, completarla solicitud en linea en la plataforma WIPO File, o la solicitud regional
de Pl, aportando el nombre del solicitante, sus datos de contactoylos de surepresentante
legal, en su caso. El solicitante debe incluir cinco representaciones graficas de calidad de
los disefios industriales paralos que se desea obtener proteccion.

Enfuncidon del pais, es posible que deban cumplirse otros requisitos. Por ejemplo, aligual
que en Costa Rica, en otros paises existe la obligacion de presentar una descripcién es-
crita del disefio industrial. En otros es posible que se pida ademas una atestacion bajo ju-
ramento del creador o una declaracién sobre laidentidad del inventor, lo cual no se exige
en CostaRica.

Abonarlatasade presentacion pertinente. En CostaRica es de US$75 por cada clase cubierta.

En algunos paises es obligatorio contar con la asistencia de un agente de Pl. En Costa Rica
no existe la figura delagente de P, porlo que no es necesario contar con unrepresentante,
salvo que el solicitante tenga su domicilio o sede fuera del pais, en cuyo caso sies obligato-
rio que éste cuente conun apoderado que sea abogado nacional.

La Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Intelectual publicalas solicitudes deregistro
de disefosindustriales enelDiario Oficial La Gaceta. Unavezregistrado un disefio industrial en
el Registro de Propiedad Intelectual, esta emite un certificado de registro para el titular.

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

Cada solicitud se referira solamente a un dibujo o modelo industrial, pero el mismo podra
registrarse para ser aplicado a distintos objetos o productosincluidos en una o mas clases
delaclasificacién.
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Ejemplo de un diseio industrial registrado, aplicable a superficies exteriores de diversos
productos:

-.,

_—

Expediente: CR2016-000509.

Disefoindustrial- Registro N° 911.

Solicitante: Barceld Corporacion Empresarial S.A. (ES)

Disefiador: Rafael Vaquer (ES)

Titulo: Disefo grafico de personaje.

Resumen: Novedoso dibujo industrial aplicable a superficies exteriores de recipientes,
empaquesy botellas.

Clasificacioninternacional

Para facilitar las tareas de busqueda, los disefios industriales se clasifican o agrupan en clases. Al
solicitarun derecho registrado sobre un disefio, se deben indicar las clases a las cuales pertene-
cenlosproductos de acuerdo conla ClasificacionInternacional de Dibujosy Modelos Industriales
(Clasificacion de Locarno). Tanto la Clasificacion de Locarno como el Arreglo de Locarno que es-
tablece una ClasificaciéonInternacional paralos Dibujos y Modelos Industriales se pueden consul-
tareneste sitioweb de la OMPI.

Como se dijo, debe presentarse una solicitud distinta para cada disefio, salvo que los demas di-
seflos contenidos enla solicitud cumplan con un requisito de “unidad de la solicitud” conforme
alaley. Engeneral, el concepto de unidad dela solicitud del dibujo o modelo industrial significa
que todos los disefios deben corresponder al mismo concepto creativoy en la misma Clase de
Locarno. Asi, aunque cada solicitud deba limitarse a un solo disefio, se permite que una misma
solicitud contenga “variantes” con detalles menores del disefio o que se refiera a un “conjunto
de articulos” alos que el disefo se aplica por estar destinados a utilizarse conjuntamente.

» Entrelasvariantes cabeincluir, porejemplo, dos mesas que se diferencien inicamente por
elcolor. Las “variantes” del disefio son detalles menores que aplican almismo articulo y se
consideran porende como un mismo dibujo o modelo industrial.

» Un “conjunto”, en cambio, se define como una serie de articulos del mismo caracter ge-
neral concebidos para utilizarse juntos, y que comparten algunas caracteristicas comunes
de diseno; igual se consideran como un mismo dibujo o modelo industrial. Ejemplos de
conjuntos son las cuberterias (un juego de cucharas, tenedores y cuchillos) y los electro-
domésticos (unsecadorde peloy sus accesorios).

En conclusion, existen grandes diferencias en cuanto a lo que se puede incluir en una Unica soli-
citud. Para conocer los detalles exactos de los requisitos y las opciones existentes para solicitar
proteccion de una manera costo eficaz en una determinada jurisdiccion, puede recurrira un abo-
gado especializado o al Registro de Propiedad Intelectual.
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|

Dos solicitudes de disefoindustrial publicadas. Cada unarepresenta un conjunto. Disefa-
dor: Rodrigo Piedra Porras (CR). Set de cubiertos paraensaladasy para plato fuerte. Expe-
dientes: divisional CR2022-0562y CR2022-000562.

10.;Cuanto cuesta proteger un diseiho
industrial?

Los costosreales de proteger undisefioindustrial varian sustancialmente de un pais a otro, por
lo que conviene tener presenteslos distintos tipos de costos que puede suponer el proceso:

» Habré que abonar al Registro de Propiedad Intelectual una tasa de presentacion/registro
de US$75 porcadaclase cubierta. Unabogado especializado podré facilitarle mas detalles
sobrelastasas, o bienpodranindicarselos enel Centro de Apoyo alaTecnologiayalalnno-
vacion (CATI).

» Podriatambiénhaber costos asociados ala contratacion de unabogado, encaso de que el
solicitante decida recurrir a sus servicios.

» Puede habertambién costos asociados ala traduccion de la documentacioén pertinente, si
se pretende protegerundisefio industrial en el extranjero.

11.;Debe mantenerse la confidencialidad del
diseno antes deregistrarlo?

Mantenerlaconfidencialidad deldisefio es absolutamente esencial, puesto que es preciso que
seanuevo paraque seasusceptible de proteccion. Sise muestra el disefio aotras personas, es
aconsejable hacerloenelmarcodeunacuerdo de confidencialidad enelque se establezcade
forma clara su caracter confidencial.
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Un disefio que ya se haya hecho publico, por ejemplo, a través de publicidad de este enun ca-
tdlogo de empresa o enun folleto, puede dejar de considerarse nuevo. Es posible que pase a
formar parte del dominio publico y no sea susceptible de proteccidn, siya vencio el “periodo
de gracia” ono existe la posibilidad dereivindicarla prioridad de una solicitud anterior.

12.;Quée es un periodo de gracia?

La legislacion costarricense permite un periodo de gracia de 12 meses, desde el momento en
que se hace publicoundisefo, para presentarlasolicitud de suregistro, sinque porello se diga
que ha perdido lanovedad. En otras palabras, aun cuando haya existido una divulgaciéninfor-
mativa del disefio dentro del periodo de gracia, puede presentarse la solicitud dentro de ese
plazoy el disefio se seguird considerando novedoso, aunque ya se haya hecho publico.

Esoesloqueocurre, porejemplo, cuandolosarticulosquellevanincorporado eldisefio se ven-
denoexhibenenunaferiacomercial o se danaconocerenuncatalogo, folleto o anuncio publi-
citario, antes de que se presente la correspondiente solicitud.

Sinembargo, puesto que no todoslos paises prevénun periodo de gracia, y teniendo en cuen-
ta que este tipo de opciones se ofreceran en todo caso por un periodo limitado de tiempo, a
menudo es aconsejable mantener la confidencialidad del disefio hasta que se presente la so-
licitud de proteccién. No debe olvidarse que, aunque se pierdanlos derechos sobre el disefio,
es posible que subsistan otras opciones de protecciénenvirtud delalegislaciénenmateria de
derecho de autor o de competencia desleal.

13.;Quién es el titular de los derechos
relativos a un diseno industrial?

Elcreadordeundiseno, esto es, el disehador, suele serel primertitulardel disefio, amenos que
sedencircunstancias especiales. Porejemplo, siunempleadorealizaun disefio especificocon
arreglo a las condiciones establecidas en un contrato laboral -es decir, durante sus horas de
trabajo, en las instalaciones de la empresa empleadoray como parte de las funciones que le
hayan sido encomendadas-, elderecho pertenecerdencomunalaspartesdelarelaciénlabo-
ral,enformairrenunciable.

Porotra parte, siel disefio es obrade un disefiador externo en el marco de un contrato de pres-
tacion de servicios, porregla general el derecho correspondera al disefiador, aunque las par-
tespuedenpactarencontrarioloque deseen.Porende, paraevitarmalentendidos en el futuro,
es conveniente dejar clara la titularidad de los derechos en el contrato original suscrito con el
disefiador. Téngase en cuenta que el diseflador del producto puede ostentar automaticamen-
te la proteccioén que otorga el derecho de autor sobre el disefio, porlo que este aspecto debe
quedarreflejado también en el contrato. 2

2 Sobrelaprotecciéondelosdisefiosindustriales envirtud de lalegislaciéon en materiade derecho de autorode

competenciadesleal, véase mas adelante en esta guialaseccidn titulada: “Otrosinstrumentosjuridicos para prote-
gerlosdisefiosindustriales”.
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Sivarias personas son co-disefladoras, el derecho les pertenecera en comun, salvo pacto

en contrario.

14. ;Cuanto tiempo dura la proteccionde un
diseno industrial?

Los derechos sobre los disefiosindustriales se conceden porun periodo limitado de tiempo.

La duracion del registro del disefio en Costa Rica es de 10 afos contados desde la fecha de

suconcesion.

15. ;Que hacer si el diseiio combina
caracteristicas funcionales y estéeticas?

»

»

»

Se da con frecuencia el caso de que un nuevo producto combina mejoras funcionales con
elementos estéticosinnovadores, perolaprotecciéndeldisefionocomprendeloselemen-
tos nilas caracteristicas que sirvan solo para obtenerun efecto técnico o funcional. Los dis-
tintos aspectos del producto pueden protegerse envirtud de diferentes derechos de PI. Es
importante tener presente la diferencia basica entre los disefios industriales y las patentes/
modelos de utilidad:

Las patentes y los modelos de utilidad se aplican a invenciones que suponen una mejora
funcional para un producto, mientras que la proteccion de los disefios industriales cubre
Unicamente suforma, apariencia o atractivo estético.

Para obtener un derecho exclusivo sobre las caracteristicas funcionales de un producto, es
recomendable solicitarlaproteccion de unapatente ounmodelo de utilidad o, cuandola fun-
cidnnose muestre de formaevidente en el producto, mantenerlacomounsecreto comercial.

Pongamos por caso que se lanza un nuevo dispositivo movil. Este puede incluir componentes
electronicosnuevosy mejorados protegidos pormedio de patentes, mientras que sudisefio pue-
de estar protegido como disefio industrial.

¢Se puede presentar una solicitud de patente y una solicitud de registro de disefo industrial en
relaciéon con el mismo producto? Si; y lo mas conveniente es que se presenten simultaneamente,
porque podria suceder que sise presenta primero la solicitud del disefo (por ser mas sencillo), su
publicacion afecte lanovedad de la solicitud de patente o modelo de utilidad.

.23.
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Laseresrotativos DM/082519 HILTIAKTIENGESELLSCHAFT

Los laseres rotativos Hilti que se utilizan en la industria de la construccién se encuentran
protegidos no solo por derechos sobre el disefio sino también por derechos derivados de
lamarcay porderechos de patente.

Imagen procedente de OMPI(2023), disponible en “Lo atractivo estaenlaforma:
Unaintroduccionalosdisefiosindustriales paralas pequefiasy medianas empresas”,pp. 21

16.Concesion de licencias sobre los disenos
industriales

Se concede una licencia de utilizacion de un disefio industrial cuando el titular del disefo (el
licenciante) autoriza a otra persona (el licenciatario) a utilizar el disefio paralos fines que acuer-
denmutuamente. Enestos casos, suele firmarse uncontrato delicenciaentre ambas partes, en
elque se especificanlas condicionesy elalcance delacuerdo.

Autorizaraotros para que utilicen determinados diseflosindustriales através de un contrato de
licencia permite al concedente obtener una fuente adicional de ingresos, y es una manera ha-
bitual de explotarlos derechos exclusivos sobre los disefos registrados que otorga elderecho
sobre los disefios industriales. También permite al concedente entrar en mercados enlos que
de otro modo no habria podido entrar.

Esfrecuente que enlos contratos delicencia se establezcanlimitacionesrespecto alos paises
enlos que el concesionario podra utilizar el disefio, la duracién de la licencia otorgaday los ti-
posde productos conlos que podra utilizarse el disefio. Para otorgarunalicencia de utilizacion
de un disefio en el extranjero, el concedente deberia haber obtenido previamente la protec-
cidndeldisefioindustrialenlos paises de que se trate, o almenos haber presentadola solicitud
correspondiente. En caso contrario, el disefio no se encuentra protegido endichos paisesyno
hay razén para que se tenga que pedir autorizacion para utilizarlo. La proteccién de los disefios
industriales en el extranjero se aborda enla siguiente seccidon de esta publicacion.

Los acuerdos relativos a licencias de utilizaciéon de disefios industriales suelen formar parte de
contratos de licencia de mayoralcance, enlos que se contemplan todos los aspectos del pro-
ducto, no solo los elementos estéticos.

También el derecho sobre un dibujo o modelo industrial puede ser transferido en vida o por
via sucesoria. No obstante, para tener efectos legales frente a terceros, toda transferencia o
licenciadeberegistrarse ante el Registro de la Propiedad Intelectual.
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17.Proteccion de un “disefo no registrado”

En Costa Rica no puede obtenerse una proteccion limitada para los disefios industriales en
calidad de disefios no registrados, como si es posible en otros paises. Tal es el caso, por
ejemplo, delaUnién Europea, donde los disefios noregistrados disponen de una proteccion
gue duratres afios desde lafecha en que el disefio se hizo publico por primera vez en el terri-
torio delaUnién Europea.

La proteccionde los disenosy la estrategia de empresa

Las decisiones sobre coémo, cudndo y donde proteger los disefios industriales de una empresa
puedeninfluirde maneradeterminante en otros ambitos delagestion delos disefos. Esimpres-
cindible, porlo tanto, integrarenla estrategiacomercialdelaempresalas cuestionesrelaciona-
das conla protecciéon de los disefios. Por ejemplo, el tipo de proteccidn, los costos, la eficacia
delaproteccidonylas cuestionesrelativas ala titularidad de los disefios pueden ser factoresim-
portantes paralatomade decisiones como las siguientes:

» siconvienerealizarlos disefios dentro de laempresa o contratarlos serviciosde unaagen-

ciaexterna;

» lasfechasenlas que sevaautilizar por primeravezun disefio nuevo en campafas de publi-
cidad o mercadotecnia, o en presentaciones publicas en ferias comerciales;

» losmercados de exportacion hacialos que se quieren orientarlas ventas;

» valorarsiconviene concederlicencias o cederlaexplotacion del disefio aterceros, acambio
de unaremuneracién econdmica, asicomo el mejormomentoy estrategia parahacerlo.
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18. ;Por que conviene proteger los disenos
industriales en el extranjero?

Siuna empresa tiene intencidon de exportar o vender sus productos en otros paises, o de con-
ceder licencias para que los fabriquen empresas en el extranjero, es conveniente que proteja
sus disefios enlos paises correspondientes.

19.:.Como se protege un diseho industrial en
el extranjero?

La proteccion de los disefios industriales es de naturaleza territorial. Eso significa que la pro-
teccién de los disefios industriales se encuentra limitada por regla general al pais o la regién
(porejemplo, ungrupo de paises) donde el disefio se encuentraregistrado.

Al solicitar proteccion 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 underecho sobre undisenoindustrial, el solicitante dispone de un plazo de seis meses,
a contar desde esa fecha, para presentar su solicitud en otro pais y que dicha solicitud se
considere presentada en la fecha de la primera solicitud segun el articulo 4 del Convenio
de Paris parala Proteccidnde la Propiedad Industrial. Durante este periodo de prioridad, el
solicitante tiene preferencia sobre cualquier otra persona que presente una solicitud pos-
terioralafechade la primera solicitud para un disefio idéntico o similar. Una vez transcurri-
do este periodo, es posible que el disefio deje de considerarse “nuevo” y no sea suscepti-
ble de proteccion en otros territorios.

Hay tres maneras de protegerlos disefios industriales en el extranjero.

La via nacional: pueden presentarse solicitudes separadas en las distintas oficinas nacio-
nales de Pl de los paises que interesen. El proceso puede resultar bastante complicado y
caro, yaque porlo general habra que traducir el contenido de la solicitud al idioma nacional
pertinenteyabonarencadacasolastasasadministrativas, que puedenvariarde formacon-
siderable entre un paisy otro.

La via regional: 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 oficinaregional de Pl, como por ejemplo alguna de las siguientes:

la Organizacién Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), enla que pueden pre-
sentarse solicitudes de proteccioén para disefios industriales en diversos paises africanos;

la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), enla que se puede obtener protec-
cidonenelterritorio de Bélgica, los Paises Bajosy Luxemburgo;

la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unidn Europea (EUIPO), en la que se puede registrar
un dibujo o modelo comunitario en el territorio de los Estados miembros de la Unidn Europea;
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la Organizacion Africana de laPropiedad Intelectual (OAPI), enla que se puede obtenerpro-
tecciénen el territorio de sus Estados miembros.

Se puede consultarunallista de oficinas nacionales y regionales de Pl en: www.wipo.int/direc-

tory/es/urls.jsp

Laviainternacional: sise quiere abarcarunazona geograficamas amplia, se puede presentar
una solicitud internacional ala OMPI. El Sistema de La Haya para el Registro Internacional de

Dibujos y Modelos Industriales, del que Costa Rica no es parte (véase quién puede utilizar el

sistema de la Haya), proporciona un mecanismo sencillo y costo eficaz para solicitar protec-

cion para los disefios industriales en diversos paises u organizaciones intergubernamenta-
les, 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 valido en un
gran numero 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 enelmantenimiento delregistroalolargo del ciclo de vida del disefio, ya que el Siste-
ma 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 peticidon Unica recibiday
tramitada directamente porla 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 juridica” que esté rela-

cionada conuna Parte Contratante del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de
dibujosy modelosindustriales. 3

Se puede encontrar mas informacidn sobre el Sistema de La Haya en: www.wipo.int/hague/
es/index.html

$Sepuedeencontrarunalista de Partes Contratantes del Arreglo de LaHayarelativo alregistrointernacional de
dibujosy modelosindustriales en: www.wipo.int/hague/es/index.html


https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
https://www.wipo.int/hague/es/
https://www.wipo.int/hague/es/
https://www.wipo.int/hague/es/
http://www.wipo.int/hague/es/index.html
http://www.wipo.int/hague/es/index.html
https://www.wipo.int/hague/es/index.html
https://www.wipo.int/hague/es/index.html
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21.;Como se pueden hacer valer los derechos
relativos a los disenos en caso de infraccion?

Un disefio industrial registrado se infringe cuando un tercero fabrica, pone ala venta, vende o
importa articulos que ostentan oincorporanun disefio que sea una copia, o fundamentalmen-
te una copia, del disefio protegido, sinla autorizacion del titular del derecho.

Laprincipalresponsabilidadenrelaciénconladeteccidndelasinfraccionesdelderecho sobre
un disefio industrial y la adopcidn 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 enlos
mercados fisicos y enlinea, detectarlos usos infractores y decidir si conviene emprender ac-
ciones contraellos, de qué maneray en qué momento.

Hacervalerun disefo industrial, aligual que cualquier otro derecho de P, puede seruna cues-
tioncompleja. Siempre que se sospeche de una posible infraccién, es aconsejable recurrirala
asistenciajuridica de un profesional. Una primera medida puede consistiren enviarunacarta al
presunto infractor en la que se le intime a cesar enla practicailegal y se le informe del posible
conflicto entre los dos disefos. No obstante, el titular del derecho tiene que estar seguro de
que los derechos sobre el disefio son validos y que la infraccion es demostrable, ya que po-
dria suceder que el presunto infractorinterponga una accién frente alas amenazas infundadas
de entablar acciones legales y obligarlo a presentar la demanda (proceso sumario de jactan-
cia) de tenerun derecho del que no estuviera gozando, todo aquel a quien tal jactancia pueda
afectaren sucrédito o enla pacifica posesion de su estado o patrimonio podra pedirque sele
obligue a presentarla demanda.

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
paranotificar ofertasinfractoras; muchasveces, las plataformas enlineay otros sitios web dis-
ponen de un procedimiento de “notificaciony retirada” que permite a los titulares de los de-
rechos notificar la presencia de material infractor y exigir su retirada. Si no existe ningun pro-
cedimiento 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). Si el
disefo industrial estuviese protegido simultdneamente por el derecho de autor, existe unre-
glamento que contiene un procedimiento de colaboracién con los proveedores de servicios
deinternet porinfracciones aeste derecho.

Silosintentos de conminar al presunto infractor mediante una carta para que cese enla practi-
cailegalnohandadoresultadoylainfraccion persiste, puede sernecesario emprenderaccio-
nes legales. Se pueden adoptar diversas medidas. Por ejemplo, si se tiene conocimiento del
lugardondesellevaacabolaactividadinfractora, talvezse puedaactuarde manerasorpresiva
y obteneruna orden de registro e incautacién (dictada por un tribunal competente) para efec-
tuar un registro sin previo aviso en los locales del presunto infractor. Para esto, una solicitud
de prueba anticipada o una medida cautelar pueden ser procesos judiciales iniciales idoneos
paraimpediro detenerlainfraccion ademas del proceso ordinario que podriaincoarse luego.


http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71640&nValor3=87035&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71640&nValor3=87035&strTipM=TC
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Las medidas cautelares permiten elembargo de las mercanciasilegales, la caucion porel pre-
sunto infractor de una fianza o el cese de la actividad infractora hasta que se emita el fallo del
juicio. No obstante, la destruccién de las mercanciasilegales o instrumentos utilizados para su
produccién sdlo puede dictarse en sentencia.

Para impedir la importacion de mercancias presuntamente infractoras, los titulares de dere-
chos sobre disefios pueden solicitar medidas en las fronteras internacionales. A los puestos
de aduanay aotros érganos del Servicio Nacional de Aduanas les corresponde expresamente
aplicary verificar las medidas para la proteccidn de los derechos de propiedad intelectual de
manera general, de conformidad con leyes especiales y en coordinacion con diferentes de-
pendencias administrativasyjudiciales que tengan competencia enla materia.

Siunaempresadecide emprenderun procedimiento civil, los tribunales suelen dictaminar dis-
tintasformas dereparacionparacompensaralostitulares de derechos de patente agraviados.
Un abogado especializado podra facilitar toda la informacion pertinente o silo desea puede
consultarlalLey de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

De modo més general, para proteger el valor de un disefio registrado también es importante
vigilarperiddicamente el registro de disefios para comprobar que ningun tercero trate de re-
gistrar otro disefio idéntico o similar. Los proveedores de servicios, en particularlos aboga-
dosy otros profesionales de la Pl, pueden ayudar a efectuar esa vigilancia. También existen
instrumentos de buUsqueda entre los registros de disefios. Uno de estos instrumentos es |a
Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos de la OMPI; otra es DesignView. Si el titu-
lar del derecho descubre que un tercero haregistrado o esta tratando de registrarun disefio
idéntico al suyo, o uno que no produzca una impresion global distinta, puede hacer valer su
derecho previoyobienoponerse alregistro del diseho posterior o bienrequerirque elregis-
tro de este se declare nulo, segun el caso.


http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=44448&nValor3=80725
https://www.wipo.int/reference/es/designdb/index.html
https://www.wipo.int/reference/es/designdb/index.html
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.html?lang=es
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La presente publicacidn estd dedicada a los derechos sobre los disefios industriales, a pesar

de lo cual esimportante saber que puede haber otras formas alternativas y/o complementa-

rias de protegerlos disefios industriales envirtud de lalegislacién costarricense en materia de

derecho de autor,de marcas o de competencia desleal:

»

»

»

»

2

Porsuparte, elderecho de autor otorga derechos exclusivos enrelacion con obras literarias
o artisticas. La normativa de disefios no excluye la legislacion autoral, razén por la cual los
disefos que pueden serreconocidos como obras de arte o de arte aplicado pueden optar
porello alaproteccion que confiere el derecho de autor.

Eso puede suponer una opcidn atractiva para las pymes, puesto que el derecho de autor
dura mas tiempo que la proteccién de los disefios industriales y no requiere registro. No
obstante, elderecho de autortambién puederesultarmenosventajoso enotro aspecto que
laproteccidéndelos disefiosindustriales, como se explica més adelante.

Enlos casos en que un disefio industrial funciona como una marca en el mercado, cabe la
posibilidad de registrarlo como tal. En concreto, un disefio industrial puede registrarse
como marca tridimensional cuando se considera que la forma de un producto o su enva-
sado tienen un caracter “distintivo”. La ventaja de esta opcidén es que la proteccién de una
marca puede durarun tiempo indefinido, siempre que se siga utilizando y se paguen perio-
dicamente las tasas de renovacion.

La legislacion sobre competencia desleal también puede proteger el disefio industrial de
unaempresade laimitacion porparte de sus competidores. Véase laLey parala Promocion

dela Competenciay Defensa Efectiva del Consumidor.

2. ;Qué diferencias hay entre la proteccion

que ofrecen el derecho de autory los disenos
industriales registrados?

Enalgunos paises, lalegislacién aplicable contemplala posibilidad de proteger determinados
disefos pormedio del derecho de autor, como por ejemplo los disefios que se encuentranin-

corporados en productos textiles y tejidos.

Telaestampada DM/094167 IPEKER TEKSTIL
Imagen procedente de OMPI(2023), disponible en “Lo atractivo estaenlaforma:
Unaintroduccionalos disefiosindustriales paralas pequefasymedianas empresas”,pp. 30
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En Costa Rica es posible obtener una proteccidon acumulativa para un mismo disefio (es de-
cir, envirtud tanto del derecho de autor como de la legislaciéon sobre disefios industriales). En
otros paiseslas dos formas de proteccién son mutuamente excluyentes.

Antes de tomar una decision sobre la mejor manera de proteger un disefio, es importante co-
nocerlas diferencias que existen entre estas dos formas de proteccién. Acontinuacion seindi-
canalgunas delas mas destacadas;

Envirtud de lalegislacionrelativa alos disefios industriales, es necesario registrar el disefio an-
tes de su publicacioén, divulgacién o utilizacidn en publico, porlo menos en el pais en el que se
pretende obtener la proteccion. 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
infraccion, ya que constituye una base solida parahacervalerlos derechos exclusivos del titular.

En el caso de las obras que se consideran “originales”, el derecho de autor subsiste sin ne-
cesidad de observarninguna formalidad. No obstante, y aunque el registro no es necesario
para obtener la proteccién del derecho de autor, existe el sistema de inscripcién voluntaria
ante el Registro de Propiedad Intelectual, de manera que, si se tratase de una obra de arte
aplicado que pudiera ser protegida por ambas vias -derecho de autor y disefio industrial-,
en este Registro podria presentarse una secuencia de fotografias que detallenla obra artis-
tica, ademas de otros requisitos, y asiobtener el certificado correspondiente.

La proteccion de los disefios industriales dura 10 aflos contados desde la fecha de conce-
sion del registro. Debe tenerse en cuenta que el proceso de registro de los disefios indus-
triales puede llevar tiempo, lo que no siempre resulta adecuado para productos que de-
pendendelastendencias del momento (porejemplo, los productos de moda).

En Costa Rica el derecho de autor mantendria la proteccion de la obra durante la vida del
autormas 70 afios después de sumuerte.

El derecho que se obtiene mediante el registro de un disefio industrial se encuentrarestrin-
gido al pais o paises donde logre registrarse la solicitud.

En virtud de la normativa autoral la obra se protege por el simple hecho de la creacién en
todos los paises que han adoptado el Convenio de Berna parala Proteccion de Obras Lite-
rarias y Artisticas (mas de 160 paises), sin formalidades registrales. Sin embargo, la prueba
de autoria podria serun problema procesal.

Enlamayoriade los paises que otorgan algun nivel de proteccidnalos disefos envirtuddelale-
gislacién de derecho de autor, no todos los disefios pueden acceder a este tipo de proteccidn,
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sino principalmente los que pueden considerarse obras de arte. La distinciénno esta siem-
pre clara, aunque hay disefios, comolaformadelos productos manufacturados, que tienen
pocas probabilidades de obtener proteccién en virtud del derecho de autor, mientras que
otros, como los disefos textiles, suelen estar cubiertos por ambas formas de proteccion.
Pero aun asi el concepto de “obra” debe entenderse en sentido muy amplio, independien-
temente del contenido.

El registro de un disefio requiere el pago de una tasa y puede implicar la contratacién de
un agente de Pl para que preste asistencia enla presentacion de la solicitud, conlos consi-
guientes costos adicionales. *

Puesto que la normativa relativa al derecho de autor no contempla la necesidad de realizar
ningun registro oficial de las obras protegidas, no suele haber costos directos asociados a
este tipo de proteccidén. No obstante, existen costos relacionados a) con el registro de una
obra en el sistema de registro voluntario, y b) con la aportacion de pruebas de la titularidad
en caso delitigio.

Enresumen, puede decirse que ambas formas de proteccién sonvalidas, pero que laproteccionde
los disefios industriales registrados es mas eficaz en términos procesales, ya que la autoria y el di-
seflo se plasman enun certificado que puede usarse como prueba en caso de litigio porinfraccion.
No obstante, implica también un mayor esfuerzo financiero y administrativo, el proceso de registro
requiere tiempoy laproteccion que confiere no dura tanto comoladelderecho de autor.

Entodocaso,yespecialmente en el supuesto de que no seregistre el diseno, conviene tener bien
documentadas todas las etapas de su elaboracion. También puede ser Util firmar y fechar todos
losbocetosy archivarlos de forma adecuada.

23.;Puede servirlalegislacion sobre
competencia desleal para proteger los disenos?

En caso deinfraccion de un disefio industrial, el titular también puede acudir a la legislacion so-
bre competencia desleal. Asi, un disefio puede estar protegido frente a los actos contrarios a

las normas de correcciony buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistemade
mercado, que causenun dafo efectivo o amenaza de dafio comprobados, en especial actos de
imitacion, confusidny utilizacién de lareputaciénde untercero, o de naturaleza analoga que dis-
torsionenlatransparencia delmercado en perjuicio del consumidor olos competidores.

No obstante, la proteccién que confiere lalegislacidn relativa ala competencia desleal es porlo
general considerablemente mas débil que la otorgada porlalegislacidnrelativa al disefio indus-
trial, y lasinfracciones resultan mas dificiles de demostrarenlos procesosjudiciales ordinarios.

“Paraestimarelimporte delastasas de solicitud orenovacionde acuerdo con el Sistema de LaHaya, se puede con-
sultarelsiguiente instrumento de célculo: www.wipo.int/hague/es/fees/calculator.jsp
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Para obtener mas informacion sobre

Laspequefiasy medianas empresas (pymes)yla OMPI, visite: www.wipo.int/sme/es/index.html

LaHaya - Sistemainternacional de dibujosy modelosindustriales, visite: www.wipo.int/hague/

es/index.html
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