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3. Qué y cómo proteger

A.	 Patentes

Los últimos desarrollos en materia de coches eléctricos 
e inteligentes representan un estímulo de la innovación 
sin precedentes en la historia más reciente de la industria 
automovilística, aunque conllevan una serie de desventajas para 
la gestión de la PI y la protección que deriva de la necesidad de 
interoperabilidad. En caso de que necesite más información sobre 
cuestiones específicas relativas a la interoperabilidad, por favor 
lea nuestras ficha técnica sobre PI e Internet de las cosas (pronto 
disponible).

La protección de las Patentes se ha utilizado a lo largo de 
toda la historia automovilística, desde los primeros motores de 
combustión del siglo XIX a las últimas innovaciones en vehículos 
eléctricos o autónomos, y en otras innovaciones del siglo XX como 
son los limpia parabrisas o los sistemas de seguridad como los 
airbag o el ABS.

Entre enero 2010 y octubre 2015 se solicitó el registro de más 
de 22.000 Patentes relacionadas con la conducción autónoma, 
la asistencia a la conducción o la telemétrica. Toyota es el líder 
mundial de innovación en la conducción autónoma seguido de 
Bosch, Denso Hyundai y GM. (Fuente: The 2016 State of Self-
Driving Automotive Innovation).

El sector automovilístico quedó en tercer lugar en el número de 
patentes solicitadas, justo detrás de los sistemas informáticos 
y las telecomunicaciones, pero además ha registrado el mayor 
incremento entre todos los sectores a nivel mundial durante 
el periodo 2009 - 2013 (Fuente: The State of Innovation in 
the Automotive Industry 2015) incluyendo los subsectores de 
propulsión, navegación, handling, seguridad y entretenimiento.

Por ello, proteger sus Patentes en América Latina y evitar infringir 
Patentes de terceros es clave para poder tener éxito en los 
mercados de América Latina. 
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2.	¿Por qué la PI es importante en el sector 
automovilístico?

No podemos negar que el sector automovilístico es un sector 
innovador. La mayoría de las empresas implicadas en este sector 
destinan gran parte de su presupuesto a I+D, así como a gravar 
su Marca en la mente del consumidor, mediante la creación de 
vehículos atractivos con eslóganes que capten su atención.

Estos esfuerzos en investigación y marketing se ven claramente 
reflejados en las importantes cuantías que los fabricantes de 
automóviles destinan a las grandes competiciones de carreras 
mundiales como el París Dakar, el mundial de Fórmula 1, 24h de Le 
Mans, el Campeonato del Mundo de Motociclismo o el Campeonato 
del Mundo de Rally.

Ninguna de estas empresas hubiese invertido tan altas cuantías de 
dinero, si no hubiesen sido capaces de recuperar sus inversiones, y 
esta es la manera en la que los Derechos de Propiedad Intelectual 
(DPI) pueden favorecer a las compañías del sector automovilístico.

Los DPI son derechos exclusivos que ofrecen al propietario 
la posibilidad de excluir a terceros del uso de sus inventos, 
marcas, nombres o diseños, entre otros, todo ello sujeto a ciertas 
condiciones, sobre todo a su registro. Además, registrar sus 
derechos de PI le ofrece una amplia gama de alternativas de 
explotación como la licencia, la venta o la franquicia.

Como se trata de derechos territoriales, un registro en Europa no se 
hará extensible a sus intangibles en América Latina. Por ello, si está 
planeando hacer negocios en América Latina, puede que le interese 
obtener más información sobre los derechos de PI en esta región.

Esta ficha técnica le proporcionará algunos datos clave sobre los 
derechos de PI más importantes para el sector automovilístico: 
Patentes, Diseños, Marcas y Secretos Industriales, con especial 
atención en Brasil, Colombia, México y Chile.
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El TCP permite solicitar el registro simultáneamente en todos 
los países miembro (más de 145) mediante una única solicitud. 
Ventajas:

•	 Tiempo: se le concederá hasta 30/31 meses desde la fecha 
de solicitud para decidir si solicita la protección de la patente 
para sus inventos en países de América Latina o no, sin correr 
el riesgo de poner en juego la novedad de su patente. Mientras 
tanto, puede buscar socios, recursos financieros y mejorar la 
estructura de su empresa.

•	 Procedimientos: la primera parte de los procedimientos se 
tramita ante la OMPI, la segunda parte ante cada Oficina 
Nacional designada, lo que simplifica los procedimientos. Al 
cumplimentar su solicitud de TCP correctamente, se asegurará 
de que ninguna de las Oficinas Nacionales rechace su solicitud 
debido a defectos de forma.

•	 Idioma: puede enviar su solicitud de Patente en alemán, árabe, 
coreano, chino, español, inglés, francés, japonés y ruso. Ahora 
bien, dependiendo de la Oficina receptora, puede pedírsele que 
facilite una traducción al idioma de dicha Oficina.

Por lo general, cuantos más países pretenda cubrir con su Patente, 
más ventajoso será presentar la solicitud por vía de TCP. No 
obstante, aunque Brasil, Colombia, Chile y México son miembros 
del TCP, no todos los países lo son (Argentina, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela no han ratificado el tratado).

Se tarda, de media, entre dos y cuatro años en obtener 
una Patente en Colombia, Chile o México. En Brasil, 
una importante acumulación de casos pendientes, está 
retrasando la revisión de las solicitudes, lo que supone 
que puede tardarse 10 años en obtener una Patente. Sin 
embargo, puede acelerar la obtención de su patente a través 
de la Patent Prosecution Highway (PPH).

Las Oficinas de Patentes de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay han lanzado 
el programa piloto Patent Prosecution Highway (PPH) para 
acelerar el proceso de revisión usando los resultados de la 
revisión preexistentes de una de las Oficinas de Patentes 
(primera autoridad en someter a revisión) a la hora de 
revisar una solicitud en las Oficinas de Patente de otros 
países (posteriores autoridades en someter a revisión).

De manera similar, existe una PPH para la Alianza del 
Pacífico entre Chile, México, Colombia y Perú.

En Brasil los procedimientos se pueden acelerar bajo ciertas 
condiciones (ver nuestra ficha técnica Cómo acelerar su 
proceso de patente en Brasil).

Para más información sobre cómo beneficiarse de los 
acuerdos de la PPH, póngase en contacto con nuestra 
Helpline. Nuestros expertos estarán encantados de poder 
atenderle gratuitamente.

ACELERAR SU PROCESO DE SOLICITUD GRACIAS A PPH

Para más información sobre patentes, eche un vistazo a nuestro 
video El RPI como herramienta para la internacionalización: 
Patentes, lea nuestra “Ficha Técnica País” sobre Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela o póngase en 
contacto con nuestra Helpline.

B.	 Diseños Industriales

En la industria automovilística, los Diseños Industriales (o Diseños) 
son una herramienta importante para proteger, no solo la imagen 
global de un vehículo, sino también sus accesorios (tales como las 
llantas de aleación, los parachoques o la calandra de un coche). 
La vulneración de los Diseños ha sido motivo de litigios en el 
mundo entero. Los casos de violación del Diseño de la calandra de 
JEEP o de los Diseños de la carrocería de FERRARI y de HUMMER 
son algunos de los casos más sonoros.

IMPRESORAS 3D: UN DESAFÍO
La disponibilidad de impresoras en 3D que pueden usarse 
para imprimir piezas de coches y, por tanto, simplificar su 
copia, hace que proteger legalmente, la apariencia externa 
de los rasgos clave y piezas de sus coches y vehículos, por 
medio del registro del Diseño, sea más importante que 
nunca.

¿Qué es un Diseño?

Un Diseño es un derecho sobre la apariencia de un producto, 
en nuestro caso, un coche o una de sus piezas o componentes, 
incluidas la forma, los dibujos e incluso los colores. En el sector 
automovilístico se puede proteger el diseño de un automóvil, de 
las llantas de un vehículo, de los asientos, motos, quads, vehículos 
motorizados, parachoques, calandras para automóviles, faros 
delanteros, salpicaderos o panel de instrumentos, equipo de 
iluminación para vehículos o accesorios interiores, entre otros 
productos.

Algunos consejos sobre Diseños en América Latina

El término, requisitos y su evaluación difieren ligeramente de un 
país a otro:

•	 Novedad: por lo general, un diseño debe considerarse nuevo 
siempre que no exista ningún Diseño idéntico que haya sido 
publicado antes de la fecha de presentación de la solicitud de 
registro.

•	 Originalidad: (en Brasil) un diseño se considerará original 
cuando cuente con una configuración visual distintiva, en com-
paración con objetos preexistentes.

•	 Aplicabilidad industrial: (en México) el objeto se puede fab-
ricar o usar en cualquier tipo de industria.
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Para más información sobre Diseños, consulte nuestras fichas 
técnicas de Diseños en Uruguay y Diseños en Brasil, lea nuestras 
“Fichas País” sobre  Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Repú-
blica Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú, y Venezuela o 
póngase en contacto con nuestra Helpline.
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Solicitud

Ninguno de los países de América Latina es miembro de la 
Apostilla de La Haya. Por ello, si su empresa está interesada 
en solicitar un Diseño en cualquiera de ellos, no podrá hacer su 
registro internacional extensible a ninguno de estos países. En 
este caso, necesitará realizar un registro de PI por separado a 
nivel nacional.

Brasil Chile Colombia México

Requisitos Novedad y originalidad Novedad Novedad Novedad y aplicabilidad 
industrial

Examen sustantivo 
* Voluntario Sí No Sí

Duración máxima 25 años 10 años 10 años 15 años

Periodo de gracia 180 días 12 meses 12 meses 12 meses

Duración del proce-
so de registro **

8-12 meses (sin estudio 
sustantivo) 18-24 meses 15-20 meses 10-18 meses

* A través de un examen sustantivo, las oficinas de PI evalúan si la solicitud cumple o no con los requisitos sustantivos, es decir, la 
novedad, originalidad y/o la aplicabilidad industrial.
** Basado en la experiencia de juristas

Antecedentes

Biliandry, GmbH, una empresa del sector automovilístico, presentó y registró un Diseño Industrial para unos adaptadores para el en-
cendedor del coche ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el 31 del 09 de 2013. En un plazo de seis 
meses extendió su Diseño a varios países de América Latina, incluido Brasil, México, Chile y Colombia, entre otros.

Biliandry, GmbH, se enteró gracias a uno de sus distribuidores en Chile, de que una empresa de Perú (que había estado negociando 
con la empresa alemana para vender sus productos en Chile) había estado ofertando y vendiendo un producto idéntico al Diseño In-
dustrial registrado, en abril de 2017.

Tras recabar las pruebas necesarias, la empresa de la UE emprendió acciones legales contra la empresa peruana en Chile. La empre-
sa peruana presentó reconvención objetando que el Diseño no era válido, debido a una divulgación voluntaria del Diseño por parte de 
Biliandry el 15 del 04 de 2013 en Perú.

Fallo

Los juzgados chilenos tienen que fallar si el Diseño Industrial fue invalidado por la divulgación voluntaria en Perú o no, antes de 
emitir un fallo sobre la presunta vulneración del Diseño. En este caso declararon que:

•	 El Diseño registrado era nuevo y que las diferencias existentes entre el Diseño anterior y el Diseño registrado eran suficientes 
para excluir la invalidez del Diseño registrado. Además, dado que la solicitud en Chile se envío en el plazo de 12 meses tras la 
divulgación, Biliandry también podría haberse beneficiado del periodo de gracia de 12 meses.

•	 Dado que el Diseño registrado era válido y seguía en vigor, los juzgados fallaron a favor del demandante, autorizándole a de-
tener la comercialización de los productos y acordándole una indemnización por daños y perjuicios.

Lecciones aprendidas

Firme acuerdos de no divulgación y de confidencialidad para prevenir la divulgación indebida.

La protección de los Diseños, requisitos y términos difieren de un país a otro.

CASO PRÁCTICO
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2) 	 La información debe poseer un valor comercial o al menos 
un valor portencial para la pyme por su confidencialidad. 
Este valor comercial puede ser cualquier ahorro en costes 
económicos, financieros o comerciales, beneficio o ventaja que 
proporciona la información secreta  de la pyme frente a sus 
competidores. Brasil, sin embargo no requiere que se aporte 
un valor comercial para proteger la información por medio del 
Secreto Industrial.

3) 	 La información debe haber sido “razonablemente protegi-
da” por la propia pyme. Por ejemplo, si el Secreto Industrial 
está relacionado con un proceso de producción, tal proceso 
debe desarrollarse fuera de la vista del personal no relacio-
nado con la empresa. De la misma manera, recomendamos 
encarecidamente firmar acuerdos de no divulgación o de 
confidencialidad con cualquier persona con la que comparta 
la información total o parcialmente  (incluidos los empleados, 
posibles socios comerciales, etc.), así como adoptar medidas 
adicionales organizacionales o técnicas para restringir el ac-
ceso a la información.

En América Latina, la protección de los Secretos Industriales se 
rige por el Derecho de la Competencia Desleal, responsabilidad 
civil o Derecho Contractual. Para ampliar sus conocimientos 
sobre la protección de los Secretos Industriales, lea nuestras 
Fichas Técnicas sobre Secretos Industriales en Chile, Secretos 
Industriales en Argentina y Secretos Industriales en Brasil o 
póngase en contacto con nuestros expertos a través de nuestra 
Helpline. Estarán encantados de prestarle asistencia en español, 
inglés, alemán, francés o portugués.   

  

4.	Glosario

Sistema de “First to file” o primero en registrar: es un sistema 
que concede el derecho sobre una Patente o Marca a la primera 
persona física o jurídica que presente la solicitud de registro de 
Marca  o Patente para proteger un símbolo o un invento.

Reivindicación: Parte de la solicitud o descripción de una Patente. 
Define el objeto para el que se busca protección en términos de 
características técnicas.

Acuerdo de confidencialidad: es un acuerdo en el que las partes 
se comprometen a no divulgar cierta información, salvo bajo las 
condiciones pactadas. Son muy importantes para proteger los 
Secretos Industriales y las Patentes; así como la novedad en los 
diseños y la actividad inventiva.
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5.	Links de interés e información adicional

Para más información sobre los derechos de propiedad intelectu-
al en América Latina, visite la página web de ayuda de DPI para 
pymes en América Latina:
www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu

Links de interés

Informe ‘2016 Auto Industry trends’ de PwC: https://www.strateg-
yand.pwc.com/trends/2016-auto-industry-trends

Informe ‘2012 South American Auto Manufacturing’ de Oliver 
Wyman: http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-
wyman/global/en/files/archive/2012/South_American_Auto_
Manufacturing_FINAL.pdf

Fichas técnicas

Secretos industriales en Brasil: http://www.latinamerica-ipr-help-
desk.eu/content/trade-secrets-brazil-0

Secretos industriales en Argentina: http://www.latinameri-
ca-ipr-helpdesk.eu/content/trade-secrets-argentina

Secretos industriales en Chile: http://www.latinamerica-ipr-help-
desk.eu/content/trade-secrets-chile

Ficha técnica país sobre PI

Argentina: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/argen-
tina-ip-country-factsheet

Bolivia: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/boliv-
ia-ip-country-factsheet

Brasil: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/brazil-
ip-country-factsheet

Colombia: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/colom-
bia-ip-country-factsheet

Costa Rica: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/cos-
ta-rica-ip-factsheet

República Dominicana: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
content/dominican-republic-ip-factsheet

Ecuador: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/ecua-
dor-ip-country-factsheet

México: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/mexi-
co-ip-factsheet

Paraguay: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/para-
guay-ip-country-factsheet

Uruguay: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/uru-
guay-ip-country-factsheet

Perú: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/peru-ip-
country-factsheet

Venezuela: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/vene-
zuela-ip-country-factsheet
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