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Lo atractivo esta enlaforma

Esta publicacion es una adaptacion a la normativa de Guatemala del documento originario
publicado porla Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, titulado “Lo
atractivo estd enlaforma: Unaintroduccion alos disefios industriales paralas pequefiasy me-
dianasempresas. Publicaciondela OMPIN.© 498.”, el cual se hamodificado pararesponderala
legislacién nacional porlalicenciada Cristina Umafa en estrecha colaboracion con el Registro
de la Propiedad Intelectual de Guatemalay la licenciada Flor de Maria Garcia, Consejero ante
la Mision Permanente de Guatemala ante OMC, OMPI, UNCTAD, CCI, FCPB. De acuerdo conla
licenciaCCBY 3.01GO. LaSecretariadela OMPIno asumeresponsabilidad algunaporlamodi-
ficacién o traduccion del contenido original.

Esta publicacién aborda el tema de los disefios industriales, un factor clave alahora de deter-
minar el éxito de los productos en el mercado. En ella se explicalo que son los disefios indus-
triales y se exponen los aspectos mas importantes de su proteccion, con el fin de ayudar alas
empresas a adoptardecisiones fundamentadas en este ambito.

De acuerdo con la legislacion en materia de propiedad intelectual (Pl), un disefio industrial
(también denominado “dibujo o modelo industrial”) consiste enla apariencia ornamental o es-
téticade un producto. Eslo que hace que un producto resulte atractivo paralos clientes,a di-
ferencia de sus aspectos funcionales.

Elatractivovisualyestéticoesunaconsideraciéonclave queinfluye enlasdecisionesdeloscon-
sumidoresrespecto a su preferencia porun producto u otro. Los disefios industriales ayudan a
lasempresasadistinguirsus productos delos de sus competidoresy apotenciarsuimagende
marca. Enresumen, los disefios industriales son activos valiosos y por eso es muy importante
protegerlos de forma eficaz.

Esta guiano pretende en ningun caso sustituir el asesoramiento juridico de un profesional.
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1. ;Que es un diseno industrial?

Enlenguaje corriente, suele entenderse pordisefio industrial el conjunto que integranla forma
ylafuncion de unproducto. Se dice que unsilldon tiene “unbuen disefio” cuando resulta cémo-
doyagradablealavista.Enelmundo delaempresa, diseflarun 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.

CestaOne Way conDisefioy ColorMdltiple
Inscrito bajo elnimero 1030 en el Registro de la Propiedad Intelectual
DisefiadorRomano Giovanni Dallamora Vanoti

Desde una perspectiva juridica, se entiende que el disefio industrial comprende los aspectos
ornamentales o estéticos de un producto que pueden serbidimensionales o tridimensionales.
Los aspectos bidimensionales pueden serla combinacion de figuras, lineas o colores, que se
incorporen aun producto con fines de ornamentacién. Las formas tridimensionales que sirvan
de patrén para la fabricacion de un porudcto industrial o artesanal. Dicha proteccién no cu-
brelos aspectos técnicos o funcionales del producto. Asi, en el ejemplo anterior unicamente la
apariencia de la cesta podria obtener protecciéon como disefio industrial; la proteccidnjuridica
de sus aspectos técnicos o funcionales, en su caso, corresponderia a otros derechos de PI.

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, lasjoyasy otros articulos de lujo; desde los electrodomésticos, los juguetes, los
mueblesylos aparatos eléctricos hastalosautomovilesylas estructuras arquitecténicas; des-
de los disefos textiles hastalos del equipamiento deportivo. Los disefios para el envasado, el
empaquetadoylapresentaciondelos productos.
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Pornorma general, undisefo industrial puede comprenderlos siguientes elementos:

» caracteristicas tridimensionales, como la forma del producto, que sirva de patréon parala
fabricacion de un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga fines
funcionales técnicos;

» caracteristicas bidimensionales, como los adornos, figuras, lineas o colores del producto,
gue seincorporen aun productoindustrial o artesanal, con fines de ornamentacion.

Ejemplo de un disefo tridimensional

Producto alimenticio consistente en hojuelas que pueden ser elaboradas con harina de maiz o
trigo, horneadas o fritas dulces o saladas cuyo disefio en forma de corazén céncavo con la base
plana permite serutilizado como un utensilio paracomer.

Inscrito bajo elnimero 1084 en el Registro de la Propiedad Intelectual

Disefiadora: CeliaMaria Recinos Abularach

Ejemplo de un diseho bidimensional

Disefio de toallalnscrito bajo elnimero 996 en el Registro de la Propiedad Intelectual
Disefador: Arturo de Jesus Aguirre Escobar
Inscrito afavorde Las Galleras, Sociedad Andnima



Lo atractivo esta enlaforma

Las funciones de los disenos creativos en el mundo de laempresa

Lasempresasdestinanunacantidad considerable de tiempoyrecursosamejorarel disefio de sus
productos. Amenudo se crean disefios nuevosy originales para fines como los siguientes:

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

Crear un nuevo nicho de mercado: en un mercado competitivo, muchas empresas tienen interés
en crear un nicho de mercado mediante la introduccion de disefios creativos en sus productos
nuevos que los distingan de los de sus competidores. Asi ocurre con articulos de uso cotidiano
como pueden serlos cerrojos de las puertas, los zapatos, las tazas y los platos, o con articulos de
lujo comolasjoyas, los ordenadores o los automoviles.

Fortalecerunamarca:los disefos creativos puedenirasociados amarcas conel propdsito de reforzar
laimagen corporativade unadeterminada firma. Muchas empresas han cosechado éxitos de ventas al

crearomodificarsuimagen de marca dedicando una atencidn especial al disefio del producto.

Columpio Gigante Olopa
Inscrito bajo elnimero 1141 en el Registro de la Propiedad Intelectual

Diseflador: Nery Yovany Guevara Cardona

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 siguientesrazones:

» Undisefoindustrial registrado otorga a su titular un derecho exclusivo aimpedir reproduc-
ciones o imitaciones no autorizadas por parte de terceros, con lo que se fortalece la posi-
cidoncompetitivade estey sele ayuda aobteneruna gananciajustaacambiodelasinversio-
nesrealizadas para creary comercializar el producto.

» Un disefio puede incrementar considerablemente el valor comercial de un producto al ha-
cerlomas atractivoyllamativo paralosclientes,y puedellegaraserincluso suargumento de
venta mas distintivo.

.10 -
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Los disefos 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.

Poner el foco en el diseno

Por lo general, los elementos funcionales de una lampara no varian demasiado de un producto
a otro; en cambio, su aspecto es uno de los principales factores determinantes de su éxito en el
mercado. Poresolosregistros de disefiosindustriales de lamayoria de los paisesincluyenunalar-
galistade productos paraelhogar,como porejemplo lamparas.

Pantalla deldampara Ana
Inscrito bajo elnimero 1065 en el Registro de la Propiedad Intelectual
Diseflador: Alejandro José Estrada Valenzuela
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3. (Que derechos otorgala proteccionde los
disenos industriales?

En Guatemala, los disefios industriales gozan de proteccidn al ser registrados en el Registro de la
Propiedad Intelectual por el plazo de 10 afios (a partir de la presentacion de la solicitud) prorroga-
blesunasolavezpor5afiosmas. Se tiene que pagarlatasade prérrogaunasolavezporcinco anos.

También pueden gozar de proteccidn sin serregistrados porun plazo de 3 afios. Este plazoini-
ciaapartirdelafechadelaprimeradivulgacién publica del disefio industrial por cualguier me-
dioyencualquierlugarporeldisefiador o porun tercero que hubiera obtenido el disefio.

La proteccidn que goza un disefio industrial le otorga el derecho exclusivo a impedir la copia
o imitacién no autorizada del producto. Esto significa que el titular de un derecho de este tipo
puede impedir que un tercero no autorizado fabrique, venda o importe, ofrezca en venta, utili-
ce odecualguiermaneraexplotencomercialmente articulos que lleven o incorporenundisefio
industrial que sea una reproduccidén o una copia del disefio industrial protegido, cuando esos
actos serealicen confines comerciales.

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

4. ;Quién puede solicitar proteccion paralos
disenos industriales?

Entérminos generales, puede solicitar elregistro de un disefio industrial la persona que lo haya
creado o, si trabaja en el marco de un contrato laboral, su empleador. El solicitante puede ser
tanto una persona fisica (por ejemplo, un disefiador) como una persona juridica (por ejemplo,
una empresa). En cualquiera de los dos casos, la solicitud puede presentarse directamente o
pormedio de unrepresentante o mandatario. En el caso de que el solicitante fuera extranjero,
estaria obligado a actuar ante el Registro de la Propiedad Intelectual por medio de un manda-
tario quien debera de serabogado colegiado activo.

Lasolicitud deregistro de disefo industrial debe incluir:
» Los datos generales del solicitante o de surepresentante legal, acreditando dicharepre-
sentacioén.

» Siesunapersonajuridica quiensolicitala protecciéon del disefo, se debe deindicar sulugar
de constitucion.

» Elcomprobante delpagodelatasa.
» Imagenes deldisefioindustrial y duplicado de las mismas.
» Lugar pararecibirnotificaciones.

» Titulo envirtud del cual se adquirié el derecho al disefio industrial.

13-
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5. ;Donde puede registrarse un diseno
industrial?

Pararegistraruna solicitud nacional de undisefioindustrial se debe presentaren el Registro de
la Propiedad Intelectual.

En los paises miembros del Arreglo de la Haya, se puede presentar la solicitud internacional
de registro en la Oficina Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI). Para obtener mas informacion sobre la forma de presentar una solicitud internacional
y sobre el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales,
véase la seccion “Proteccion de los disefos industriales en el extranjero” que figura mas ade-
lante en esta guia.- Actualmente Guatemala no es miembro del Arreglo de La Haya relativo al
registrointernacional de dibujosy modelosindustriales.

6. ;Queé puede registrarse como diseno
industrial?

Las oficinas de Pl examinan habitualmente los requisitos formales de una solicitud, como el re-
quisito deincluirunareproduccionde calidad del disefio industrial o de que se hayan abonado
las tasas pertinentes. Muchas oficinas de Pl también llevan a cabo un examen sustantivo o de
fondo para determinar si el disefioindustrial es susceptible de registro.

En Guatemala, para que se pueda proceder al registro de un disefo industrial es preciso que
este cumplaconlos siguientesrequisitos:

» Debe ajustarse aladefiniciéndelo que esundisefio de acuerdo conlalegislaciénaplicable.

» Eldisefio debe sernuevo. Un disefio es nuevo si éste no se hahecho publico enninginlugar
delmundo por cualquier medio. El disefio deberd diferiren medida significativa de otros di-
sefos conocidos o de combinaciones de caracteristicas de estos. Los disefios se conside-
ran idénticos si difieren Unicamente en detalles sin importancia. Es decir, un disefio indus-
trial no se considerard nuevo siya se ha disefiado y publicado uno con el que solo presenta
diferencias que soninsuficientes para darle al producto una apariencia oimpresiéon de con-
junto distinta al anterior.

Enalgunos paises se exige que el disefio sea original y que tenga un caracter singular.

» Un disefio es original silo ha creado de forma independiente un disefiador y no es copia ni
imitacion de otros disefios creados por otros disefiadores. Los disefios no son originales si
no difieren en una medida significativa de disefios conocidos o de combinaciones de ca-
racteristicas de disefios conocidos.

» Eltiene un caracterindividual sila impresién global que produce un disefio a un usuario in-
formado difiere de laimpresion global que le hayan producido otros disefios que se hayan

.14 .
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hecho publicos. Al evaluar el caracterindividual de un disefio, se debe teneren cuentatam-
biénelgrado de libertad del disefiador al crearlo.

Tradicionalmente, los disefios han ido asociados a las caracteristicas de productos manufac-
turados, 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 proteccidn se ha ido ampliando pro-
gresivamente anuevos productosy tipos de disefos, entre los que cabe mencionar, por ejem-
plo, los iconos de un escritorio electronico, generados por cédigos informaticos, las fuentes
tipograficas, lapresentacion graficaque aparece enlas pantallas delascomputadorasy delos
teléfonos moviles, etcétera.

Los derechos exclusivos y laempresa

Imaginemos que una empresa ha disefiado una ldmpara con un disefio innovador, que la ha re-
gistrado en la oficina de registro y que, en consecuencia, ha obtenido los derechos exclusivos
respecto a todas las ldmparas que utilicen ese diseno. Eso significa que si se descubre que un
competidor esta fabricando, vendiendo o importando ldamparas con el mismo disefio o con uno
sustancialmente idéntico, el titular del disefio registrado podrd impedir que las utilice y, posible-
mente, obtendra unaindemnizacion por los dafosy perjuicios ocasionados por el uso no autori-
zado de ese disefo.

Asipues, aungue no hay modo de evitar que los competidores fabriquen productos competiti-
vos, sise les puede impedir que copien productos con disefios registrados o fabriquen otros casi
idénticosy se aprovechenimpunemente de la creatividad de otros.

Pantallade ldampara Mariel
Inscrito bajo elnimero 1064 en el Registro de la Propiedad Intelectual
Disefador: Alejandro José Estrada Valenzuela

.15 -
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7. ;Que disenos no puedenoptarala
proteccion que otorgan los derechos sobre
los disenos?

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

» Losdisefos que nocumplanconelrequisito de novedad, tal como se han definido anterior-
mente.

» Los disefios que respondan exclusivamente a la funcion técnica de un producto y que no
incorporen algun aporte novedoso del diseflador. Es posible que este tipo de caracteristi-
castécnicasofuncionalesdelosdisefios seansusceptiblesde proteccidonseguinelcaso, en
virtud de otros derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, las patentes de invencion,
los modelos de utilidad o el secreto comercial).

» Los elementos o caracteristicas cuya reproduccion fuese necesaria para permitir que el
producto que incorpora el disefio sea integrado con otro producto del cual constituya una
parte o piezaintegrante.

Tambiénesimportante sefalarque enalgunasjurisdiccioneslaartesania se encuentra excluida
de la proteccion de los disefios, puesto que la legislacion correspondiente exige que el pro-
ducto al que se aplique un disefo industrial sea “un articulo de fabrica” o que se reproduzca
“pormediosindustriales”.

En Guatemala, la proteccidén que se puede otorgar es ala combinacion de figuras, lineas o co-
lores, que seincorporenaunproductoindustrial o artesanal, confines de ornamentaciony que
le denuna apariencia particulary propia.

En algunas legislaciones puede haber mas restricciones respecto a lo que puede registrarse
como disefio, porlo que es aconsejable consultar con un abogado o agente de Pl o conla ofi-
cinapertinente de PI.

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

El procedimiento de registro se encuentra contenido enla Ley de Propiedad Industrial. Este
inicia con la presentacion de la solicitud de registro de disefio industrial. Una vez presenta-
da la solicitud, el Registro de la Propiedad Intelectual realiza un examen de forma, poste-
riormente al cumplirse 12 meses desde la fecha de presentacidon o desde la fecha en que se
hubiera invocado la prioridad, se publica la solicitud en el Boletin Oficial del Registro de la
Propiedad Intelectual (BORPI). Dentro del plazo de los 3 meses siguientes a la publicacién,
los terceros pueden presentar observaciones ala solicitud, sin suspender el tramite. Una vez
transcurrido dicho plazo, el Registro de la Propiedad Intelectual realiza un examen de fondo.

16 -
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El Registro resuelve sobre la solicitud de disefio industrial, ordena suinscripciony se otorga
un certificado de registro al solicitante. Elregistro de un disefio industrial tendra vigencia por
un plazo de diezafios, contados a partirde la fecha de presentacion de la solicitud.

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

En Guatemala se puede solicitarelregistro de dos o mas disefiosindustriales enunamisma so-
licitud siempre que estos pertenezcan ala misma clase de productos.

Asi, porejemplo, sise pretende proteger el disefio industrial de unaldmparay un coche, habria
que presentar dos solicitudes distintas, puesto que las “ldmparas” y los “coches” no pertene-
cenalamisma clase de productos.

Para facilitar las tareas de busqueda, los disefios industriales se clasifican o agrupan en clases. Al
solicitarunderechoregistrado sobreundisefio, se debeindicarlaclase de productos paralos que
se pretende utilizar el disefio en cuestion. Enla mayoria de las oficinas de Pl se usala Clasificacién
Internacional paralos Dibujosy ModelosIndustriales (Clasificacionde Locarno). Tanto la Clasifica-
cion de Locarno como el Arreglo de Locarno que establece una Clasificacion Internacional para
los Dibujos y Modelos Industriales se pueden consultar en el sitio web de la OMPI: www.wipo.int/
classifications/locarno/es/index.html

Enalgunasjurisdicciones es posible que deba presentarse una solicitud distinta para cada di-
sefo, salvo que los disefios contenidos en la solicitud cumplan con un requisito de “unidad del
dibujo o modelo” en virtud de la legislacién aplicable. En general, el concepto de unidad del
dibujo o disefio significa que todos los disefios corresponden al mismo concepto creativo. En
muchasjurisdicciones se permite que unamisma solicitud contenga “variantes” de ese disefio,
mientras que en otras se admite una excepcion a la norma de presentar una solicitud distinta
para cadadisefo cuando éstos se relacionen conun “conjunto de articulos”.

Entre las variantes encontramos por ejemplo elementos que se diferencian Unicamente por el
color. En términos generales, las “variantes deben aplicarse al mismo articulo y no debe haber
diferencias sustanciales entre ellas.

Un “conjunto”, en cambio, se define como una serie de articulos del mismo caracter general
que se venden juntos o que estan concebidos para utilizarse juntos, y que comparten algunas
caracteristicascomunes de disefio. Ejemplos de conjuntos sonlas cuberterias (unjuegode cu-
charas, tenedoresy cuchillos) ylos electrodomésticos (un secador de peloy sus accesorios).

17 -
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Enconclusion, existen grandes diferencias en cuanto alo que se puede incluirenuna unica so-
licitud. Paraconocerlos detalles exactos delosrequisitosylas opciones existentes para solici-
tar proteccién de unamanera costo eficiente en una determinadajurisdiccion, puede recurrir a
la asistencia de unagente de Pl o consultarlos enla oficina correspondiente de PI.

Ejemplo de un “conjunto”

@ (

Juego de cubiertos DM/08099%96

SAVIO FIRMINO DI SAVIO GUIDO

EC.S.N.C

Tomado delaguiaoriginal Lo atractivo estdenlaforma: Unaintroduccionalosdisefiosindustriales
paralas pequefiasy medianas empresas. Publicacion dela OMPIN.® 498.

Ejemplo de una “variante”
Tablas de dosruedas autoequilibradas DM/089858 NINEBOT (BEIJING) TECH. CO.,LTD

b ol 4

QO

-==100

Tomadodelaguiaoriginal Lo atractivo estd enlaforma: Unaintroducciénalos disefiosindustriales
paralas pequefasymedianas empresas. Publicacion dela OMPIN.® 498,

(T

10. ;Cuanto cuesta proteger un diseiho
industrial?

Los costosreales de protegerun disefio industrial varian sustancialmente de un pais a otro, por
lo que conviene tener presentes los distintos tipos de costos que puede suponer el proceso:

.18 -



Lo atractivo esta enlaforma

» Halbra que abonar una tasa de presentacion/registro a la oficina de PI. El importe de esta
tasa puede variar en funcion del nimero de disefos paralos que se solicite el registro y del
numero de reproducciones presentadas para cada disefio. Un abogado de Pl podra facili-
tarle mas detalles sobre las tasas, o bien podranindicarselos enla oficina pertinente de PI.

» Halbra también costos asociados a la contratacidn de un abogado de Pl, en caso de que el
solicitante decida recurrir a sus servicios o de que asilo exija la oficina pertinente de PI.

» En Guatemala asi como en otras jurisdicciones, para poder mantener vigente un disefio in-
dustrial setienenque pagartasasanuales.Unavezrealizado el pagode cadaanualidadjunto
conelpago delacertificacidnrespectiva, el Registro de la Propiedad Intelectual efectuara
larazéon correspondiente y entregara la certificacion emitida.

» Puede habertambién costos asociados ala traduccién de la documentacién pertinente, si
se pretende protegerundisefioindustrial 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 disefo a otras personas, es
aconsejable hacerloenelmarco de unacuerdo de confidencialidad enel que se establezcade
forma clara su caracter confidencial.

Un disefio que ya se haya hecho publico, por ejemplo, porque se haya hecho publicidad del
mismo enun catalogo de empresaoenunfolleto, puede dejarde considerarse nuevo. Es posi-
ble que pase aformar parte del dominio publico y no sea susceptible de proteccién, salvo que
lalegislacion aplicable contemple un “periodo de gracia” o que exista la posibilidad de reivin-
dicarla prioridad de unasolicitud anterior.

Lalegislacion guatemaltecacontemplaun plazo de graciade 6 meses anteriores alapresenta-
ciondelasolicitud deregistro de disefio industrial.

12. ;Qué es un periodo de gracia?

En algunos paises, la legislacion permite un periodo de gracia para procesar el registro de un
disefo industrial. Dicho periodo oscila habitualmente entre seis meses y un afo, a contar des-
de el momento en que el disefio se hace publico. En otras palabras, si un producto se lanza al
mercado sin que se haya solicitado el registro de su disefio, se considerara que este ha perdi-
do sunovedady que yano es susceptible de proteccién envirtud del derecho sobre los dise-
fosindustriales. No obstante, enlos paises enlos que se permite un periodo de gracia, todavia
puede presentarse una solicitud dentro de ese periodo y el disefio se seguird considerando
novedoso, aunque ya se hayahecho publico.
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Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando los articulos que llevan incorporado el disefio se
venden o exhiben en una feria comercial 0 se dan a conocer en un catalogo, folleto o anuncio
publicitario, antes de que se presente la correspondiente solicitud.

Sin embargo, puesto que no todas las jurisdicciones prevén un periodo de gracia, y teniendo
en cuenta que este tipo de opciones se ofrecerdn en todo caso por un periodo limitado de
tiempo, a menudo es aconsejable mantener la confidencialidad del disefio hasta que se pre-
sente lasolicitud de proteccion.

No debe olvidarse que aunque se pierdanlos derechos sobre el disefio, es posible que subsis-
tan otras opciones de proteccion envirtud de la legislacion en materia de derecho de autor'o
de competenciadesleal.

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

Elcreadordeundiseno, esto es, el disefador, suele serel primertitulardel disefio, amenos que
se den circunstancias especiales. Por ejemplo, en la mayoria de las jurisdicciones, si un em-
pleadorealizaundisefio determinado conarreglo alas condiciones establecidasenuncontra-
tolaboral es decir, durante sus horas de trabajo enlasinstalaciones delaempresaempleadora
y como parte de las funciones que le hayan sido encomendadas, el disefio y los derechos co-
nexos seran propiedad del empleador, o bien el disefiador puede estar obligado a cedérselos
de forma oficial y por escrito.

Siel disefo es obra de un disefiador externo en el marco de un contrato de prestacion de servi-
cios, porreglagenerallos derechos seran propiedad de laempresa que haya encargado surea-
lizacion. En estos casos, se considera que el disefio se hizo para uso de quien lo encargd, y que
porlo tanto a este le corresponde su titularidad. Para evitar malentendidos en el futuro, es con-
veniente dejarclaralatitularidad de los derechos enel contrato original suscrito con el disefiador.

Téngase encuentaque el disefladordel producto puede ostentar automaticamente la protec-
cion que otorga el derecho de autor sobre el disefio, porlo que este aspecto debe quedarre-
flejado también en el contrato.

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

Los derechos sobre los disefios industriales se conceden por un periodo limitado de tiempo.
La duracion de la proteccion varia de un pais a otro, en Guatemala es por 10 afos y puede ser
renovada una sola vez por 5 aflos mas. En muchos paises, la duracién total de la proteccién se
divide en una serie de periodos sucesivos renovables. Es indispensable que se paguenlas ta-
sasanualesy sus certificaciones correspondientes, paramantenervigente el disefoindustrial.

'Sobrelaprotecciondelosdisefiosindustriales envirtud delalegislacion en materia de derecho de autorode com-
petenciadesleal, véase méas adelante enesta guialaseccidntitulada: "Otrosinstrumentosjuridicos para proteger
losdisenosindustriales”.
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15. ;Qué hacer si el diseno combina
caracteristicas funcionales y estéeticas?

Sedaconfrecuenciael caso de que unnuevo producto combina mejoras funcionales conele-
mentos estéticosinnovadores. Los distintos aspectos del producto pueden protegerse envir-
tud de diferentes derechos de PI. Es importante tener presente la diferencia basica entre los
disefiosindustrialesy las patentes/ modelos de utilidad:

» Las patentesylos modelos de utilidad se aplican ainvenciones que suponen una mejora fun-
cional para un producto, mientras que la proteccion de los disefios industriales cubre Unica-
mente su apariencia o atractivo estético.

» Para obtener un derecho exclusivo sobre las caracteristicas funcionales de un producto, es
recomendable solicitarlaprotecciénde unapatente ounmodelo de utilidad o, cuandolafun-
ciéonno se muestre de formaevidente en el producto, mantenerlacomounsecreto comercial.

Adicionalmente, la proteccién conferida a los disefios industriales no excluye ni afecta aquella
que pudiera proceder conforme a otras normas legales. Es decir, que pueden coexistir distin-
tosregimenes de protecciéon de Propiedad Industrial

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

:Se puede presentar una solicitud de patente y una solicitud de registro de diseho industrial en
relacion con el mismo producto? Si. Los laseres rotativos Hilti que se utilizan en la industria de |a
construccion se encuentran protegidos no solo por derechos sobre el disefio sino también por
derechos derivados de lamarcay porderechos de patente.

Ejemplo de “proteccion combinada”

Laseresrotativos DM/082519 HILTI AKTIENGESELLSCHAFT Tomado de la guia original Lo atracti-
vo estdenlaforma: Unaintroduccionalos disefiosindustriales paralas pequefiasy medianasem-
presas. Publicaciondela OMPIN.® 498.
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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.

Autorizar a otros para que utilicendeterminados disefios industriales através de un contrato de
licencia permite al licenciante obteneruna fuente adicional de ingresos, y es una manera habi-
tual de explotar los derechos exclusivos sobre los disefos registrados que otorga el derecho
sobrelosdisefosindustriales. También permite allicenciante entrarenmercadosenlos que de
otro modo no habria podido entrar.

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 sololos elementos estéticos.

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-
ciondeldisefoindustrialenlos paises de que se trate, o almenos haber presentado la 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 seccidn.

17. Proteccion de un “diseno no registrado”

En Guatemala al igual que en otras jurisdicciones, se puede obtener una proteccion limitada
paralosdisefosindustrialesencalidad de disefosnoregistrados, aunque soloduranteunbre-
ve periodo de tiempo.

En Guatemala se protegen sinregistro por 3 afos desde la fecha de publicacion o divulgacion
delregistroaligualque enlaUnion Europea, dondelos disefios noregistrados disponendeuna
proteccidn que dura tres afos desde la fecha en que el disefio se hizo publico por primera vez
enelterritoriodelaUnion Europea.
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La proteccion de los disefios y la estrategia de empresa

Las decisiones sobre cdmo, cuando y dénde proteger los disefios industriales de una empresa
pueden influir de manera determinante en otros dmbitos de la gestion de los disefios. Es impres-
cindible, porlo tanto, integrar en la estrategia comercial de la empresa las cuestiones relaciona-
dasconlaproteccidondelos disefios. Porejemplo, el tipo de proteccion, los costos, la efectividad
de la proteccidny las cuestiones relativas a la titularidad de los disefios pueden ser factores im-
portantes paralatoma de decisiones como las siguientes:

» Alahoradedecidirsiconvienerealizarlos disenos dentro delaempresao contratarlosser-
vicios de una agencia externa;

» Alfijarlas fechas enlas que se va a utilizar por primera vezun disefio nuevo en campanas de
publicidad o mercadotecnia, o en presentaciones publicas enferias comerciales;

» Aldecidirlos mercados de exportacionhacialos que se quieren orientarlas ventas;

» Alvalorarsiconviene concederlicencias o cederlaexplotaciondel disefio aterceros, acam-

bio de unaremuneracién econdmica, asicomo elmejormomentoy estrategia parahacerlo.
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18. ;Por que conviene proteger los disehos
industriales en el extranjero?

Siuna empresa tiene intencion 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 disefos enlos paises correspondientes.

19. ;Como se protege un disefno industrial en
el extranjero?

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

Alsolicitar proteccidon paraundisefo enelextranjero,debe tenerse encuentalo que se conoce
como elderecho de prioridad. Cuando se presentala primera solicitud deregistrodeundere-
cho sobre undisefoindustrial, el solicitante dispone de un plazo de seis meses a contar desde
esafechaparapresentarsusolicitudenotro paisy que dichasolicitud se considere presentada
enlafechadelaprimerasolicitud. Durante este periodo de prioridad, el solicitante tiene prefe-
rencia sobre cualquierotra persona que presente unasolicitud posterioralafechadelaprime-
ra solicitud paraun disefioidéntico o similar. Una vez transcurrido este periodo, es posible que
eldisefio deje de considerarse “nuevo” y no sea susceptible 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. Por lo general habra que traducir el contenido de la
solicitud alidioma nacional pertinente y abonar en cada caso las tasas administrativas, que
puedenvariar de forma considerable entre un paisy otro.

» La viaregional: 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 Organizacion Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), enla que pue-
den presentarse solicitudes de proteccion para disefos industriales en diversos pai-
ses africanos;

la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), enla que se puede obtener pro-
teccionenelterritorio de Bélgica, los Paises Bajos y Luxemburgo;

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

la Organizacién Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), en la que se puede obtener
proteccidn en el territorio de sus Estados miembros.
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» Laviainternacional: sise quiere abarcarunazonageograficamasamplia, se puede presen-
tarunasolicitudinternacional ala OMPI. El Sistema de LaHaya para el Registro Internacional
de Dibujos y Modelos Industriales proporciona un mecanismo sencillo y costo eficaz para
solicitar proteccion paralos disefios industriales en diversos paises u organizaciones inter-
gubernamentales, como la UE o la OAPI. Mediante la presentacién de una “uUnica” solicitud
internacional, se puede obtenerun conjunto de derechos derivados de unregistro interna-
cional valido en un gran nimero de paises o territorios. De este modo se puede reducir de
forma considerable el gasto enel momento de la presentacion. También se pueden ahorrar
tiempo, esfuerzo y dinero en el mantenimiento del registro a lo largo del ciclo de vida del
disefo, yaque el Sistema de LaHaya ofrece la posibilidad de efectuaruna “gestion centrali-
zada”, esdecir,de quelas distintas operaciones que tienenlugar durante el ciclo de vida del
disefio (renovaciones, modificaciones, etc.) puedan gestionarse también a través de una
peticidonunicarecibidaytramitada directamente porla OMPI. Guatemalano es miembro del
Arreglo de LaHayarelativo alregistrointernacional de dibujos y modelos industriales.

20. ;Quién puede presentar una solicitud
internacional en el marco del Sistemade 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.?

Se puede encontrar mas informacion so bre el Sistema de La Haya en: www.wipo. int/hague/

es/index.html

2Sepuedeencontrarunalista de Partes Contratantes del Arreglo de LaHayarelativo alregistrointernacional de
dibujosy modelosindustriales en: www.wipo.int/hague/es/index.html
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21. ;Como se pueden hacer valer los derechos
relativos alos 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
asistencia juridica de un profesional. Una primera medida puede consistir en enviar una carta
al presunto infractor enla que se le intime a cesar en la practicailegal y se le informe del posi-
ble conflicto entre los dos disenos. No obstante, el titular del derecho tiene que estar seguro
de que los derechos sobre el disefio son validos y que lainfraccion es demostrable, ya que en
muchas jurisdicciones el presunto infractor puede presentar una demanda frente a las ame-
nazasinfundadas de entablaracciones legales. Lalegislacidn guatemalteca contempla medi-
das cautelares como la cesacion inmediata del uso, aplicacion, colocacion de los productos
infractoresy prohibicién de laimportacién de los productosinfractores.

Cuando se detecte un uso infractor en Internet, por ejemplo, en un mercado en linea, el titu-
lar del derecho sobre el disefio podria seguir el procedimiento establecido en el propio sitio
web para notificar ofertas infractoras; muchas veces, las plataformas en linea otros sitios web
disponen de un procedimiento de “notificacion y retirada” que permite a los titulares de los
derechos notificar la presencia de material infractory exigir su retirada. Si no existe algun pro-
cedimiento establecido para la retirada de materiales, el titular del derecho puede contactar
directamente con el proveedor del servicio (es decir, el operador delmercado enlinea).

Silosintentos de requerir al presunto infractor mediante una carta para que cese enla practicaile-
galno handadoresultadoylainfraccidn persiste, puede sernecesario emprender acciones lega-
les. Se pueden adoptar diversas medidas. Por ejemplo, si se tiene conocimiento del lugar donde
se lleva a cabo la actividad infractora, tal vez se pueda actuar de manera sorpresiva y obteneruna
orden de registro, inspeccidn e incautacion (generalmente dictada. Por un tribunal competente o
porlapolicia) para efectuarunregistro sin previo aviso enloslocales del presuntoinfractor.

Conelfindeimpedirlaimportacién de mercancias presuntamente infractoras, en Guatemala,
aligual que en muchos paises, los titulares de derechos sobre disefios pueden adoptar medi-
dasenlasfronterasinternacionales através de las autoridades aduaneras pertinentes.

De modo mas general, para proteger el valor de un disefio registrado también es importante
vigilar periddicamente el registro de disefios para comprobar que ningun tercero trate de re-
gistrar otro disefio idéntico o similar. Los proveedores de servicios, en particularlos abogados
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y otros profesionales de la PIl, pueden ayudar a efectuar esa vigilancia. También existen instru-
mentos de busquedaentrelosregistros de disefios. Uno de estosinstrumentos eslaBase Mun-
dial de Datos sobre Dibujos y Modelos de la OMPI; otra es Design View. Si el titular del derecho
descubre que un tercero haregistrado o esta tratando de registrar un disefio idéntico al suyo,
0 uno que no produzca una impresién global distinta, puede hacer valer su derecho previoy o
bien presentar observaciones en contradela solicitud deregistro, o bienrequerirque el regis-
tro de este se declare nulo, segun el caso.
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La presente publicacidn estd dedicada a los derechos sobre los disefios industriales, a pesar
delocualesimportante saberque puede haberotras formas alternativasy/o complementarias
de protegerlos disefiosindustriales envirtud de lalegislaciéon en materia de derecho de autor,
de marcas o de competenciadesleal:

» Porlo general, el derecho de autor otorga derechos exclusivos en relacién con obras lite-
rarias o artisticas. Hay jurisdicciones en las que los disefios pueden ser reconocidos como
obras de arte o de arte aplicado y pueden optar a la proteccidon que confiere el derecho de
autor. Eso puede suponer una opcion atractiva para las pymes, puesto que el derecho de
autorduraengeneralmastiempo quelaprotecciondelos disefiosindustrialesy norequiere
de registro. No obstante, el derecho de autor también puede resultar menos ventajoso en
otros aspectos quelaprotecciondelosdisefiosindustriales,como se explicamas adelante.

» Ademas, siun disefioindustrial funciona como unamarca en elmercado, cabe la posibilidad de
registrarlo como tal. En concreto, un disefio industrial puede registrarse como marca tridimen-
sionalcuandoseconsideraquelaformadeunproductoosuenvasadotienenuncaracter“distin-
tivo”. Laventaja de esta opcion es que la proteccion de una marca puede durarun tiempoinde-
finido, siempre que se siga utilizandoy se paguen periddicamente las tasas de mantenimiento.

» Lalegislacién sobre competencia desleal también puede proteger el disefio industrial de
unaempresade laimitacion porparte de sus competidores.

22. ;Quéeé diferencias hay entre la proteccion
que ofrecen el derecho de autor y los disenos
industriales registrados?

Enalgunos paises, lalegislacidn aplicable contempla la posibilidad de proteger determinados di-
seflos por medio del derecho de autor, como por ejemplo los disefios que se encuentran incor-
porados en productos textilesy tejidos. En Guatemala se podrian considerar obras de bellas artes
como los dibujos y de arte aplicado. La legislacion guatemalteca contempla una superposicion
de regimenes que consiste en que la proteccion conferida a los disefos industriales no excluye ni
afectaaquellaque pudieraprocederconforme otrasnormascomolasrelativasaderecho de autor.

Tela estampada DM/094167 IPEKER TEKSTIL. Tomado de la guia original Lo atractivo esta enla for-
ma: Unaintroduccion a los disefios industriales para las pequefias y medianas empresas. Publica-
ciondela OMPIN.° 498.
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Enmuchos paises se puede obteneruna proteccidon acumulativa paraun mismo disefio (es de-
cir,envirtudtanto delderechode autorcomodelalegislacidnsobre disefiosindustriales), aun-
que enalgunos las dos formas de proteccidon son mutuamente excluyentes.

Antes de tomar una decision sobre la mejor manera de proteger un disefio, es importante co-
nocer las diferencias que existen entre estas dos formas de proteccion. A continuacién, se in-
dicanalgunas delas mas destacadas:

Registro

» Envirtud de lalegislacidnrelativa alos disefios industriales, es necesario registrar el disefio
antes de su publicacidn, divulgacion o utilizacion en publico, por lo menos en el pais en el
que se pretende obtenerlaproteccion. El certificado deregistro que se emite paradarfe de
que el disefio se encuentra protegido envirtud de la legislacidn pertinente puede ser ttil en
casodeinfraccion, ya que constituye unabase sélida para hacervalerlos derechos exclusi-
vos deltitular.

» Enelcaso delas 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
paraobtenerlaproteccion del derecho de autor, en Guatemala existen sistemas de registro
o depdsito voluntario. Dichos sistemas permiten registrar una obra, efectuarun depdsito, o
ambas cosas, y obtenerel certificado correspondiente.

Duracion

» Porlogeneral, laproteccion delos disefosindustriales duraentre 10y 25 aflos segun el pais
en el que se solicite. Debe tenerse en cuenta que el proceso de registro de los disenos in-
dustriales puedellevartiempo, lo que no siempreresultaadecuado paraproductos que de-
pendendelastendencias delmomento (porejemplo, los productos de moda).

» Enlamayoriade paises, el derecho de autor se mantiene vigente mientras vive el autory du-
rante 50 0 70 afos después de sumuerte. En Guatemala es toda la vida del autory 75 afios
despuésde sumuerte.

Alcance de la proteccion

» Elderecho que se obtiene mediante el registro de un disefo industrial es un derecho abso-
luto, en el sentido de que un eventual plagio se considera tanto si es deliberado como sino
loes.

» Eldelito deviolacionaderecho de autorimplica unareproduccion de una obra sin autoriza-
ciondel autor o titular correspondiente. La pena es multay prision. Eso lo vuelve en general
mas complicadoy caro de hacervalerencaso deinfraccion.
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Tipos de productos

» Notodoslosdisefios puedenaccederaeste tipo de proteccion, en Guatemala se protegen
los productos que pueden considerarse obras de bellas artes como dibujos, pinturas, es-
culturas, grabadosyy litografias, obras de arte aplicado. La distincién no esta siempre clara,
aungue hay disefios, como la forma de los productos manufacturados, que tienen pocas
probabilidades de obtener proteccion en virtud del derecho de autor, mientras que otros,
como los disefios textiles, suelen estar cubiertos porambas formas de proteccion.

Costos

» 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 en la presentacion de la solicitud, con los consi-
guientes costos adicionales.?

» Puesto que enla mayoria de paises lalegislacidnrelativa al derecho de autor no contemplala
necesidad derealizarninglnregistro oficial delas obras protegidas, no suele haber costos di-
rectos asociados a este tipo de proteccién. No obstante, puede haber costos relacionados:

a) con el registro de una obra en el sistema de registro voluntario y/o su depdsito en el
depdsito voluntario correspondiente, en los paises donde exista esta opcion. En Gua-
temala sise realiza el depdsito de la obra se debe de cumplircon el pago de una tasa de
registroy unatasa por el certificado de registro, segunloindicado enlaLey de Derecho
de Autory Derechos Conexosy suReglamento.

b)conlaaportacion de pruebas de latitularidad en caso de litigio.

Enresumen, puede decirse que ambas formas de proteccién son vélidas en Guatemala, pero
que la proteccion de los disefios industriales registrados es mas fuerte y eficaz, ya que con-
templatantolainfraccionnointencionadacomolaintencionadaolanegligentey se plasmaen
un certificado que puede usarse como prueba en caso de litigio por infracciéon. No obstante,
implica también un mayor esfuerzo financiero y administrativo, el proceso de registro requiere
tiempoylaproteccidon que confiere no dura tanto como la del derecho de autor.

Entodo caso, y especialmente en el supuesto de que no se registre el disefio, conviene tener
biendocumentadas todas las etapas de su elaboracion. También puede ser util firmary fechar
todoslosbocetosy archivarlos de forma adecuada.

3Paraestimarelimporte delastasas de solicitud orenovacionde acuerdo con el Sistema de LaHaya, se puede con-
sultarelsiguienteinstrumento de célculo: www.wipo.int/hague/es/fees/calculator.jsp



http://www.wipo.int/hague/es/fees/calculator.jsp

Lo atractivo esta enlaforma

23. ;Puede servirlalegislacion sobre
competencia desleal para protegerlos
disenos?

En muchos paises, los disefios industriales se encuentran protegidos por la legislacion sobre
competencia desleal. Asi, un disefio puede estar protegido frente alos actos de competencia
desleal, que pueden incluir, en concreto, la imitacién servil, los actos que puedan dar lugar a
confusiénylos que suponganimitacion o utilizacion de lareputacidnde untercero. No obstan-
te, la proteccion que confiere la legislacion relativa a la competencia desleal es porlo general
considerablemente mas débil que la otorgada por la legislacion relativa al disefio industrial, y
lasinfracciones resultan mas dificiles de demostrar.

.34 .
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Para obtener mas informacion sobre:

» Las pequefasy medianas empresas (pymes)yla OMPI, visite: www.wipo.int/sme/es/index.

html

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

gue/es/index.html



http://www.wipo.int/sme/es/index.html
http://www.wipo.int/sme/es/index.html
http://www.wipo.int/hague/es/index.html
http://www.wipo.int/hague/es/index.html
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