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En una comunicacion de fecha 13 de septiembre de 2023, la delegacién del Japdn transmitio a
la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la
propuesta que figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]



SCT/S3/6
ANEXO

PROPUESTAS DEL JAPON RELATIVAS A LA LEGISLACION Y PRACTICA EN MATERIA
DE DISENOS INDUSTRIALES - PROYECTO DE ARTI'CUL,OS Y DE REGLAMENTO, NOTAS
Y CONSIDERACION COMUN?!

I. INTRODUCCION

En el presente documento se exponen las propuestas del Japén en el sentido de modificar o
afadir articulos, reglas, notas o consideraciones comunes para su examen por la tercera
sesion especial del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e
Indicaciones Geograficas (SCT), del 2 al 6 de octubre de 2023.

El propésito del documento es principalmente aclarar los argumentos y comentarios formulados
por el Japon durante las sesiones anteriores del SCT, o aclarar con mas detalle las cuestiones
previstas en el Proyecto de Articulos y el Proyecto de Reglamento del DLT.

Il. PROPUESTAS

1. Articulo 1.viii) — Notay consideracion comun propuestas acerca de “procedimiento
ante la Oficina”

Considerando que el DLT tiene unaestructuray unos propadsitos equivalentes a los del Tratado
sobre el Derecho de Patentes (PLT) y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas
(STLT), en nuestra opinion, la frase "procedimiento ante la Oficina" del Articulo 1.viii) del DLT
no abarcaria los procedimientos judiciales en virtud de la legislacion aplicable o de la
legislaciéon de las Partes Contratantes. Ello esta en sintonia con las consideraciones comunes
adoptadas tanto en la Conferencia Diplomética para la Adopcion del Tratado sobre el Derecho
de Patentes (PLT) como en la Conferencia Diplomatica para la Adopcién de un Tratado
revisado sobre el Derecho de Marcas.

Se propone incluir una nota adicional sobre el Articulo 1 en la Propuesta bésica del DLT, cuyo

texto es, por ejemplo:
“Se entendera que las palabras “procedimiento ante la Oficina”no abarcarian los
procedimientos judiciales previstos en la legislacion aplicable. Tienen en cuenta los varios
sistemas juridicos vigentes en las distintas oficinas. En particular, en muchos paises, hay una
clara distincion entre los "tribunales y la "Oficina." En otros, la distincibn es menos clara
porque los 6rganos judiciales forman oficialmente parte de la Oficina. Se prevé que las
palabras "procedimientos judiciales" incluyan los procedimientos de los 6rganos internos
cuando esos 6rganos estan regidos por la legislacion administrativa general, pero no cuando
estan regidos por la legislacion general en materia judicial .

Este texto propuesto se inspiraen laNota 1.06 sobre el Articulo 1 del Tratado revisado sobre el
Derecho de Marcas y su Reglamento, y en el parrafo 2402 de las Actas de la Conferencia
Diplomética para la Adopcién del Tratado sobre el Derecho de Patentes.

1 ADVERTENCIA: En una etapa ulterior, el Japén podraformular propuestas adicionales o proponer modificaciones
sobre la base de consideraciones posteriores.
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Ademas, se propone que un acuerdo o consideracion comun similar figuren en la Resolucion
de la Conferencia Diplomatica suplementaria al Tratado sobre el Derecho de los Disefios,
conforme al parrafo 2 de la Resolucion de la Conferencia Diplomatica Suplementaria al T ratado
de Singapur sobre el Derecho de Marcas y a su Reglamento,? asi como al parrafo 1 de las
Declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomatica relativas al Tratado sobre el
Derecho de Patentes y a su Reglamento.3

2. Articulo 9 y Regla 6 — Modificacion propuesta respecto de los detalles relativos al
plazo minimo de aplazamiento de la publicacion

El Japon propone modificar el texto de la Regla, 6 segun se indica a continuacion:
“‘Regla 6 Detalles relativos a la publicacion

El plazo minimo mencionado en eI artlculo 9. 1) sera de seis meses contados a partlr de Ia
fecha de presentacion-e :

Recordando los argumentos expuestos por el Japon en las sesiones 30.2y 31.2 del SCT#,
figuran a continuacion las imagenes que clarifican lo antedicho.

En virtud del texto actual de la Regla 6, los solicitantes no pueden aprovechar plenamente lo
gue el Articulo 9 pretende lograr, debido al breve y limitado plazo de aplazamiento de la

publicacién que se indicaa continuacion, si se presenta una solicitud posterior inmediatamente
antes de la expiracion de los seis meses contados a partir de la fecha de prioridad.

Fecha de prioridad Fecha de presentacion

Solicitud anterior

Plazo minimo de 6 meses
para mantener el disefio sin publicar

En virtud de la propuesta formulada mas arriba de modificacion de la Regla 6, los usuarios
podrian beneficiarse del sistema mencionado en el Articulo 9.

2RESOLUCION DE LA CONFERENCIA DIPLOMATICA SUPLEMENTARIA AL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE
EL DERECHO DE MARCAS Y A SU REGLAMENTO
(--)
2. Al adoptar el Tratado, en la Conferencia Diplomatica se convino en que la expresion “procedimiento ante la
Oficina”, del punto viii)del articulo 1, no abarca las actuaciones judiciales conforme a la legislacién de cada Parte
Contratante.
(...)
3 DECLARACIONES CONCERTADAS POR LA CONFERENCIA DIPLOMATICA RELATIVAS AL TRATADO SOBRE
EL DERECHO DE PATENTES Y A SU REGLAMENTO
1. La ConferenciaDiplomética adopto el Articulo 1.xiv) en el entendimiento de que la expresion "procedimiento
ante la Oficina" no abarca los procedimientos judiciales en virtud de lalegislacién aplicable.
(-
4Véanse el parrafo 127 del documento SCT/30/9 y el parrafo 65 del documento SCT/31/10.
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Fecha de prioridad Fecha de presentacion

Solicitud anteriior

NO PUBLICADO

Plazo minimo de 6 meses
para mantener el disefio sin publicar

3. Articulo 6 — Modificacion propuesta respecto del plazo de gracia

En lugar de las dos opciones actuales de seis 0 12 meses, el Japon desearia que se aplicara
un unico plazo de 12 meses, en beneficio de los usuarios. Por lo tanto, el Japon propone
modificar el texto del Articulo 6, segun se indica a continuacion:

“Plazo de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgacién
La divulgacién del disefio industrial durante un periodo de seis-e 12 meses anterior a la fecha
de presentacion de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, la fecha de prioridad, no
afectard a la novedad u originalidad, segun sea el caso, del disefio industrial, cuando haya
sido realizada:
a) por el creador o su causahabiente; o
b) por una persona que obtuvo informacion acerca del disefio industrial directa o
indirectamente, inclusive como consecuencia de un abuso, del creador o su
causahabiente.”

4. Articulo 14.1) y Regla 12.2) — Modificacion o adicion de texto propuestas respecto de la
adicion o correcciéon de la reivindicacion de prioridad

1) Tratamiento de las peticiones presentadas tras la finalizacion del examen sustantivo

En relacion con una excepcion que atafie a la correccion o la adicion de una reivindicacion de
prioridad en virtud de la Regla 14 del Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Patentes,® el
Japon propone afiadir un nuevo parrafo ala Regla 12 y una nueva nota, segun se indica a
continuacion:

“‘Regla 12 — Detalles relativos ala correccion o adicion delareivindicacion de prioridad
y alarestauracion del derecho de prioridad en virtud del articulo 14

1) [Requisitos en virtud del articulo 14.1)i)] Una Parte Contratante podra exigir que una
peticion mencionada en el articulo 14.1)i) esté firmada por el solicitante.

2) [Plazo en virtud del articulo 14.1)ii)] El plazo mencionado en el articulo 14.1)ii) no sera
inferior a seis meses a partir de la fecha de prioridad o, cuando la correccién o adicién

5Regla 14 del Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Patentes

“Detalles relativos a la correccion o adicién de la reivindicacion de prioridad y a la restauracion del derecho de

prioridad en virtud del Articulo 13
1) [Excepcidn en virtud del Articulo 13.1)] Ninguna Parte Contratante estara obligada a prever la correccion o
adicién de una reivindicacién de prioridad en virtud de lo dispuesto en el Articulo 13.1), cuando se reciba la
peticibn mencionada en el Articulo 13.1)i) después de que el solicitante haya formulado una peticién de
publicaciénanticipada o de tramitacion acelerada, a menos que se retire dichapeticién de publicacion anticipada
o de tramitacién aceleradaantes de que se hayan completado lospreparativostécnicos para la publicacién de la
solicitud.”

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY



SCT/S3/6
Anexo, pégina 5

ocasione cambios en la fecha de prioridad, seis meses a partir de la fecha de prioridad asi
modificada, segun qué periodo de seis meses venza primero, siempre que la peticion pueda
ser presentada hasta el vencimiento de un plazo de dos meses a partir de la fecha de
presentacion.

3) [Excepcion] Ninguna Parte Contratante estara obligada a contemplar la correccion o la
adicion de una reivindicacion de prioridad en virtud del Articulo 14.1) si la peticion
mencionada en el Articulo 14.1)i) se recibe tras haberse finalizado el examen sustantivo de la
solicitud.

34) [Plazos en virtud del articulo 14.2)] Los plazos mencionados en la parte introductoria del
articulo 14.2) y en el articulo 14 2)ii) no expiraran antes de un mes a partir de la fecha en que
haya expirado el periodo de prioridad.

45) [Requisitos en virtud del articulo 14.2)i)] Una Parte Contratante podré exigir que una
peticibn mencionada en el articulo 14.2)i):

i) esté firmada por el solicitante; y

i) vaya acompafiada, cuando la solicitud no reivindique la prioridad de la

solicitud anterior, de la solicitud de prioridad.”

“Notas sobre el Articulo 14
Nota 14.0X Parrafo 1). Este apartado no pretende necesariamente afectar el resultado del
examen sustantivo, es decir, la decisidon adoptada por la Oficina acerca de si el disefio
industrial puede o no registrarse. Una Parte Contratante podré ignorar la peticién de correcciéon
0 adicion de una reivindicacion de prioridad con respecto a una solicitud posterior cuyo examen
sustantivo haya finalizado su Oficina (véase la Regla 12.3) [Excepcién]). De lo contrario,
algunas Oficinas tendrian que esperar a gue expirase con respecto a todas las solicitudes el
periodo de prioridad mencionado en el Convenio de Paris, puesto gue la correccion o la adicién
de reivindicaciones de prioridad que pueden presentarse durante ese periodo podrian afectar la
posibilidad de registro de los disefios industriales. La practica elegida por esas Oficinas no
beneficiaria a los solicitantes que desearan recibir el resultado del examen sustantivo de la
Oficina y obtener el reqistro de su disefio industrial lo antes posible.”

Recordando los argumentos expuestos por el Japdn en las sesiones 29.2y 30.2del SCTE, figura
a continuacion una imagen que ilustra la cuestién que preocupa al Japén.

Fecha de prioridad
. Fecha de presentacion

(/_/_"_ 6 meses

i =T

: 0 5 o e

: : i Examen i Adicion o

: 8 sustantivo & correccion de la

= |ﬁ” slizado = reivindicacion de
& _ & prioridad

Si se presenta una solicitud posterior poco después de la fecha de prioridad, seria dificil para
algunas Oficinas que llevan a cabo el examen sustantivo volver a abrir el expediente y realizar
un nuevo examen cuando ya habian finalizado su examen sustantivo.

6 Véanse el parrafo 156 del documento SCT/29/10 y la segunda frase del parrafo 139 del documento SCT/30/9.
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Tal como se menciona en la nota propuesta, algunas oficinas tendrian que esperar hasta la
expiracion del plazo de prioridad mencionado en el Convenio de Paris con respecto a todas las
solicitudes, puesto que la correccion o la adicion de una reivindicacion de prioridad que puede
presentarse durante este periodo podria afectar la posibilidad de registro de los disefios
industriales. La practica elegida por esas Oficinas no beneficiaria a los solicitantes que
desearan que su disefo industrial se protejay se registre lo antes posible.

2) Dar laoportunidad de presentar documentos de prioridad cuando lafechade prioridad
haya cambiado como consecuencia de una peticién de correccion o adicion de una
reivindicacién de prioridad

El Japon propone afiadir una nueva nota en el Articulo 14.

Por ejemplo,
“Notas sobre el Articulo 14
Nota 14.0X
Parrafo 1). Una Parte Contratante deberia tener en cuentala relaciéon entre el plazo previsto
enla Reqgla 12.2) para presentar una peticidon de correccién o adicién de una reivindicacion
de prioridad en virtud de esta disposicidn y el plazo previsto por su propia legislacién para
presentar pruebas en apoyo de la declaraciéon gue puedan ser exigidas de conformidad con
el Articulo 4 del Convenio de Paris (véase del Articulo 31)vii)), por ejemplo, documentos de
prioridad y, de ser necesario, tomar las medidas adecuadas a la luz del propésito de esa
disposicién. Por ejemplo, cuando la correccién o la adicidén de una reivindicacién de prioridad
en virtud de esta disposicién dé lugar a un cambio en la fecha de prioridad, la reivindicacion
de prioridad no deberia desestimarse debido a la expiracién del plazo para presentar esa
prueba. De lo contrario, no habria motivo para permitir la correccién o la adicién de una
reivindicacion de prioridad en el ejemplo mencionado mas arriba.”

Recordando los argumentos expuestos por el Japon en la 30.2 sesion del SCT,” figura a
continuacién una imagen que ilustra la cuestion que preocupa al Japon en relacion con el
Articulo 141) y laRegla 12.2).

i Si la solicitud se presenta inmediatamente después de la

| fecha de prioridad
Fecha de prioridad Fecha de presentacién
Q Q 6 meses :

Periodo durante el cual puaden presentarse los
documentos de prionidad,

(€}, Tres mases contados a partir de a fecha de p!esantacmn
an &l JAPON)

SEsssssssnsssssnns

Los solicitantes pueden afadir reivindicaciones Los solicitantes pueden anadir

de prioridad o corregirlas y presentar ¢ reivindicaciones de proridad o corregirlas,
1 documentos de prioridad ¢ pero no pueden presentar documentos de
: ¢ prioridad

Si bien el proyecto actual de DLT no prevé plazo alguno para presentar documentos de
prioridad, el periodo para hacerlo debe abarcar el periodo para presentar una peticion de
correccién o adicién de unareivindicacion de prioridad. De no ser asi, los solicitantes no

7Véase la primera frase del parrafo 139 del documento SCT/30/9.
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podrian gozar de la prioridad de una solicitud anterior, debido a la falta de prueba o
documentos justificativos de la prioridad.

5. Articulo 15 (inscripcién de unalicencia), Articulo 16 (modificacién o cancelacion de la
inscripcionde unalicencia) y Articulo 19 (inscripcion de un cambio en la titularidad) —
Propuesta de adicion de nuevas notas para un sistema de proteccion de un disefio
especifico

El Japon propone afiadir nuevas notas en los Articulos 15, 16 y 19, para confirmar que las
oficinas estan facultadas a exigir que los usuarios efectien una peticién colectiva de inscripcion
respecto de varios disefios industriales para un sistemade proteccion de un disefio especifico.
Esa confirmacion seria esencial para los paises que cuentan con un “sistema de disefio
conexo” (véase la explicacion que figura mas abajo) u otro sistema similar.

Por ejemplo,
“‘Notas sobre el Articulo 15
Nota 15.0x. El parrafo 4) no excluye la posibilidad de que se exija una peticion colectiva para
varios registros “conexos”en las oficinas. Una Parte Contratante podr4, segun lo disponga su
legislacion vigente, exigir una peticion colectiva de inscripcion de una licencia exclusiva
respecto de varios disefios “conexos”.

“Notas sobre el Articulo 16
Nota 16.0x. El parrafo 3) no excluye la posibilidad de que se exija una peticion colectiva
respecto de varios registros “conexos”en las oficinas (véase la Nota 75.0X).”

“Notas sobre el Articulo 19
Nota 19.0x. El parrafo 6) no excluye la posibilidad de que se exija una peticion colectiva para
varios registros “conexos”en las oficinas.

El motivo por el que se exige la solicitud colectiva en el Japén es la existencia de un "sistema
de disefios conexos"8 en virtud de la Ley de Disefios del Japon. El propoésito de ese sistema es
proteger multiples variaciones creadas sobre la base de un Unico concepto de disefios que
tienen un valor equivalente. Los creadores o titulares pueden aprovechar el sistema para
ampliar el alcance de la proteccion.

En principio, la Ley de Disefios del Japon prohibe el “doble patentamiento”, es decir: se
denegariael registro de un disefio sobre labase de que existe un disefio similar anterior. Por lo
tanto, un "sistema de disefios conexos" constituye una excepcion a esta prohibicion.

Como se muestra en la imagen siguiente, se genera un conflicto en el alcance de los dos
disefos industriales (principal y conexo).

8 A menudo, los disefiadores crean distintas variaciones de un disefio, simultaneamente o por etapas, y en tales
casoslas creaciones delos disefiadores no pueden protegerse adecuadamente si el segundo disefio y los disefios
siguientes no estan protegidos debido ala prohibicion de "doble patentamiento". Por este motivo, el Japén prevé un
sistema de disefiosconexosparapermitir el registro de esas variaciones, con el fin de evitar los efectos adversos de
la prohibicion de “doble patentamiento”, con determinadas restricciones.
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Disefio principal Alcance de la similitud del

disefo principal

Ejemplo: Goma de borrar

Disefio principal

@ Diseiio
conexo

’u

Alcance de la similitud del
disefio conexo A

Este sistema en concreto conlleva ciertas restricciones. No se permite separar el disefio
principal de sus disefios conexos mientras dure su vida util. En otras palabras, el disefio
principal y sus disefios conexos deben estar siempre registrados a nombre del mismo titular, y
el disefio principal no debe transferirse independientemente de sus disefios conexos. Por ello,
los paises que cuentan con este sistema deben exigir la peticion colectiva de registro con
respecto al disefio principal y sus disefios conexos

6. Articulo 3 (Solicitud), Articulo 10 (Comunicaciones) y Articulo 11 (Renovacion) —
Propuesta de adicion de una nueva nota

Tomando como referencia la Nota 6.15 del Articulo 6 del PLT,® el Japon propone afadir una
nuevanota en el Articulo 10 para confirmar que el DLT permite a las Partes Contratantes exigir

a los usuarios que incluyan en las comunicaciones las indicaciones necesarias para que las
oficinas puedan recaudar las tasas.

Por ejemplo,
“‘Notas sobre el Articulo
Nota 10.XX
Parrafo 7). Una Parte Contratante esta facultada a exigir que las indicaciones necesarias
para que las oficinas puedan recaudar las tasas, por ejemplo, la cuantia de las tasas y la
forma de pago, figuren en las comunicaciones mencionadas en el Articulo 1.1)a)ix), incluidas
las solicitudes y las solicitudes de renovacion. En la préactica, esa informacion es necesaria
para que las oficinas recauden las tasas correspondientes.”

[Fin del Anexo y del documento]

9 Notas sobre el articulo 6 del PLT

“6.15 Parrafo (4). Este parrafo permite, pero no obliga, a una Parte Contratante a cobrar tasas por las solicitudes.
Sin embargo, no regulaa quién se pagalatasa, por ejemplo, sisepagaa la oficina, a otro organismo del gobierno o
a un banco. Tampoco regula la forma de pago, de modo que cada Parte Contratante es libre de decidir si permite
pagos efectuados, por ejemplo, desde unacuenta de depdsito en laoficinao mediante transaccién electrénica, o si
exige, por ejemplo, en el caso de solicitudes presentadas electronicamente, que las tasas se paguen utilizando una
cuenta de dep6sito. También se permite que una Parte Contratante exija que se indique la cuantia de latasa o su
forma de pago, por ejemplo, en una hoja de tasas segun lo dispuesto en la Regla 3.3.a)ii) del PCT.”
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