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Esta publicacion es una adaptacion a la normativa de Honduras del documento originario pu-
blicado por la Organizacidon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, titulado

, el cual se ha modificado para responder a la legislacion nacional hondurefia por el
licenciado EmilioDel Cidenes

trecha colaboracién con la Direccion General de Propiedad Intelectual de Honduras (DIGEPIH)
y de acuerdo conlalicencia CCBY 3.0 IGO. La Secretaria de la OMPI no asume responsabilidad
alguna porlamodificacién o traduccion del contenido original.

Hace parte de una serie de guias dedicadas a “La propiedad intelectual y las empresas”, enla
que se aborda el tema de los disefios industriales, el cual es un componente clave y comple-
mentario para contribuir al éxito de los productos en el mercado.

De acuerdo con la legislacidén en materia de propiedad intelectual (Pl), un disefio industrial
(también denominado “dibujo o modelo industrial”) consiste en la apariencia ornamental o es-
tética de un producto. Es lo que hace que un producto resulte atractivo para los clientes, a di-
ferencia de sus aspectos funcionales.

Porejemplo, las multiples formas de envases de diferentes marcas de productos que se promue-
veny distribuyen enlos diferentes mercados, o la gran cantidad de disefios de enseresy aparatos
electrodomésticos, los multiples disefios de telefoniamovily computadoras, los disefios de autos
gue aflo conano aparecenen elmercadoidentificados conlas marcas de sus fabricantes, etc.

De ahi, que el atractivo visual y estético sea una consideracion o factor clave que influye en las
decisiones delos consumidoresrespecto asu preferencia porunproducto uotro. Los disefios
industriales ayudan a las empresas a distinguir sus productos de los de sus competidoresy a
potenciar suimagen de marca. Enresumen, los disefios industriales son activos valiosos y por
eso es muy importante protegerlos de forma eficaz, pues de lo contrario se exponen a que la
competencialos copiey los use para su propio beneficio, teniendo que utilizar los medios le-
gales para seguirdiligencias costosas que pudieran lograrrecuperar suderecho.

Lapresente publicacidnvadirigidaalaspequefasymedianasempresas(pymes)de Honduras.
Enella se explicalo que son los disefios industriales y se exponen los aspectos mas importan-
tes de su proteccion, conel finde ayudaralas empresas aadoptar decisiones fundamentadas
en este ambito.

Dado que lalegislacidn es distinta en cada pais, la OMPI ha brindado la asistencia técnicaala
Direccion General de Propiedad Intelectual de Honduras (DIGEPIH) para producir la adapta-
cionde esta Guia, afinde que lamisma sea uninstrumento de consulta paralos emprendedo-
resy Pymes del pais, de tal suerte que puedan aprovechar el conocimientoy aplicarlo debida-
mente a finde potenciar con mayor éxito sus productos enelmercado.

Cabe sefalar que esta guia no pretende en ningun caso sustituir el asesoramiento juridico de
un profesional en propiedad intelectual (PI).


https://tind.wipo.int/record/25090
https://tind.wipo.int/record/25090
https://tind.wipo.int/record/25090
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Yrecuerde, que paracualquier consulta sobre este tema, se atendera congusto ya seapresen-
cialoenlinea, enlas Oficinas de la Direccion General de Propiedad Intelectual, Cuerpo bajo C,
Edificio Tolupac, ler Nivel, del Centro Civico Gubernamental-CCG, o ingresar a la pagina: ht-
tps://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-498-T1-es-looking-good-an-introduc-

tion-to-industrial-designs-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf; o enviar un correo

aPatentes@ip.gob.hn



https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-498-1-es-looking-good-an-introduction-to-industrial-designs-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-498-1-es-looking-good-an-introduction-to-industrial-designs-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-498-1-es-looking-good-an-introduction-to-industrial-designs-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf
mailto:Patentes@ip.gob.hn

Disenos
industriales



Lo atractivo esta enlaforma

1. ;Qué es un diseno industrial?

Se considera como disefo industrial cualquier forma bidimensional o tridimensional que, in-
corporada en un producto utilitario, le da una apariencia especial, ornamental o estética. En-
cuentre ladefinicién oficial en el articulo 28 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras.

En lenguaje corriente, equivocadamente suele entenderse por disefio industrial el conjunto
que integran la formay la funcidn de un producto. Porejemplo, se dice que un sillén tiene “un
buendisefo” cuandoresultacoémodoy agradable alavista.

Enelmundodelaempresa, disefarun producto supone normalmente elaborar sus caracteris-
ticas estéticasy funcionales, teniendo en cuenta aspectos como la posibilidad de comerciali-
zar el producto, los costos de fabricacidny la facilidad de transporte, almacenamiento, repa-
raciony eliminacion al final de su ciclo de vida.

Desde la perspectiva de propiedad intelectual se entiende que el disefio industrial compren-
de Unicamente los aspectos ornamentales o estéticos de un producto. Enla medidaen que se
cumplan determinadas condiciones, esos aspectos pueden encontrarse protegidos en cali-
dad de disefios industriales, que son una forma de propiedad intelectual (Pl). No obstante, di-
cha proteccion no cubre los aspectos técnicos o funcionales del producto. Asi, en el ejemplo
anterior, Unicamente la apariencia del silldn podria obtener protecciéon como disefio industrial;
la proteccion juridica de sus aspectos técnicos o funcionales, en su caso, corresponderian a
otros derechos de Propiedad Intelectual (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, las joyas y otros articulos de lujo; desde los electrodomésticos, los juguetes, los
mueblesylos aparatos eléctricos hastalos automavilesylas estructuras arquitecténicas; des-
de los disefos textiles hasta los del equipamiento deportivo. Los disefios industriales sonim-
portantes también para el envasado, elempaquetadoyla presentacion de los productos.



Lo atractivo esta enlaforma

Los disefiosindustriales tienen multiples aplicaciones entodoslos campos de laindustria, que
constantemente estanrenovando o redisefiando nuevas formas de presentary lanzar sus pro-
ductos al mercado (empaques, envases, etc.). La Ley de Propiedad Industrial de Honduras, en
suarticulo 28, establece que los disefios industriales comprenden:

Losdibujosindustriales, que sontodacombinacion de figuras, lineas o colores que seincor-
poren aun producto industrial confines de ornamentaciony que le denun aspecto peculiar
y propio;y,

Los modelos industriales constituidos por toda forma bidimensional o tridimensional que
sirva de tipo o patron parala fabricacién de un producto industrial, que le da una apariencia
especial y no responda a requerimientos o exigencias de orden técnico. Esto quiere decir
que se protege su aspecto o apariencia, pero no lafuncién que desempena.

El disefio bidimensional se refiere a algo que tiene caracteristicas de dos dimensiones, como
las figuras, lineas o colores del producto o una combinacién de estos. Como se puede ob-
servar en los ejemplos a continuacién, son bidimensionales porque solo muestran en el plano
frontal dos dimensiones, pero no tienen profundidad.

FIGURAS BIDIMENSIONALES

- RECTANGULO
/\ \

CUADRADO TRIANGULO
PENTAGONO CIRCULO TRAFECIO

Este otro ejemplo, muestra imagenes de telas elaboradas por el pueblo Lenca, que son muy
apreciadas por algunas micro y pequefias empresas dedicadas a la confeccién. No obstan-
te, que es un bonito ejemplo de disefio bidimensional, no pueden ser protegidos porlalLey de
Propiedad Industrial de Honduras, sino que dicha protecciéon es competencia de otros cam-
pos de Propiedad Intelectual relacionados al patrimonio cultural.

'"Tomado delsitio:


http://arte-on-line.blogspot.com/p/vocabulario.html
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Telas delpueblolLenca?

shutterstr.ck

shutterstuck

Motivos de arte del pueblo Garifuna?®

2Tomado delsitio: https://www.facebook.com/comercialdelvallehn/posts/nuevos-estilos-de-tela-lenca-co-
mercial-del-valle-6-calle-entre-10-y-11-ave/2118346851799855/

3Tomado delsitio: https://www.shutterstock.com/es/image-vector/joyful-seamless-vector-pattern-illustra-
tion-honduran-1461497210
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Aligual que el caso del disefo bidimensional de la telalenca, los dibujos colocados enla arte-
saniay enlos lienzos del arte Garifuna, no pueden ser protegidos como disefio industrial, sino
que deberan protegerse alaluzde otra normativainternacional sobre derechos colectivos de
los pueblos originarios y en ciertos casos podria evaluarse para su proteccion bajo leyes que
amparan el patrimonio cultural de lanacion e incluso quizas pudiera ser aplicable la Ley de De-
recho de Autor.

Guardasy frisos conjunto esmaltado (arte japonés).

Los ejemplos anteriores permiten visualizar que los disefios bidimensionales, en otros paises, son
muy utilizados engranmedida enfabricas de productos textiles, de ceramica, ornamentacion, etc.

Eldiseno tridimensional se constituye porformas particulares, porejemplo, delos envases, re-
cipientes, embalajes u otro acondicionamiento de los productos.

Losenvasesde perfumes, eldisefio delenvase de salsaHeinzolaformadelabarrade chocola-
tedelamarcaToblerone que soninconfundibles con otras marcas de productos, sonejemplos
de disefos tridimensionales.

Dicho de otro modo, el concepto tridimensional involucra caracteristicas como la forma del
productoy aplica a figuras y objetos que tienen tres dimensiones, ancho, largo y alto; también
seconocencomo cuerpos soélidos porlotantotienen profundidadyvolumeny ocupanunlugar
enelespacio.
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La historia detras de la forma de estos frascos de perfumes de marcas famosas, que se muestran
enlaimagen,como: Classique, Opium, J'adore, Chanely Shalimar, lapuedeleerenelsitio: https://
www.revistavanityfair.es/galerias/frascos-de-perfume-famosos-chanel-n5

-


https://www.revistavanityfair.es/galerias/frascos-de-perfume-famosos-chanel-n5
https://www.revistavanityfair.es/galerias/frascos-de-perfume-famosos-chanel-n5
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La forma distintiva de la botella de salsa de tomate HEINZ® es una marcaregistrada de laempresa

H.J.Heinzy sus asociados.

Toblerone®, laforma del envoltorio de Toblerone®ylaformade labarrade chocolate de Toblero-
ne® sonmarcasregistradas de Kraft Foods.

A continuacion, se muestran dos casos de registro que estan en proceso de obtencién de re-
gistro ante la DIGEPIH.

Toalla SanitariaconNo. de solicitud: Hn/P/2023/001291
Essity Hygiene And Health Aktiebolag
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Ajuste o adaptadorenFormaDeT No. de solitud: Hn/P/2023/000127
Advanced Drainage Systems, Inc.

De acuerdo conla Ley de Propiedad Industrial, en el examen de fondo del disefio industrial se
evaluan la aparienciay ornamentacion, no la aplicacién nila técnica de los mismos. En el caso
de Honduras, lamayoria delas solicitudes de disefio (aproximadamente 85%)han sido presen-
tadas porempresas extranjeras.

La marca busca distinguir los productos en el mercado utilizando envoltorios, envases y la forma
de los productos o servicios que sean diferentes de los de otra empresa; mientras que el disefio
tridimensional buscainnovarenla presentacion o apariencia visual para hacerla mas atractiva alos
consumidores. De hecho, hay casos en que unmismo producto puede serregistrado como marca
y como disefio, siemprey cuando se cumpla conlos requisitos que a cada cual corresponden.

Las funciones de los disefios creativos en el mundo de laempresa

Lasempresasdestinanuna cantidad considerable de tiempoyrecursos amejorarel diseno 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 disefo de un producto, por ejemplo el de unrelojde 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 laintroduccién de disefios creativos en sus
productos nuevos que los distingan de los de sus competidores. Asi ocurre con articulos
de uso cotidiano como pueden ser los cerrojos de las puertas, los zapatos, las tazas y los
platos, o conarticulos de lujo como lasjoyas, las computadoras o los automaviles.

Fortalecerunamarca:los disefos creativos puedenirasociados amarcas con el propdsito
dereforzarlaimagen corporativa de una determinada firma. Muchas empresas han cose-
chado éxitos de ventas al crear o modificar suimagen de marca dedicando una atencion
especial al diseho del producto.

13-
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Lamarcade calzado hondurena “MAYAN ROOT” ha asociado o vinculado su disefo de calzado

alamarca, con mucho éxito.

La industria del calzado es muy dindmica y constantemente esta innovando sus disefos, con-
forme alas estaciones, temporadas y tendencias del mercado, y aunque no todos tienen las
cualidades de gozarde proteccion, muchos fabricantes cuidan de mantenerunalineade estilo
original que los diferencia, puesto que no todos los disefios que van lanzando al mercado son
nuevos u originales, ellos parten de la fortaleza que les da el derecho de ser titular del registro
originalcomo laidentidad de sumarcay sobre el cual trabajan susinnovaciones en disefo, pu-
diendo establecer demandas en caso de sentirse afectados por terceros. (Ver el apartado 2,

casolegal de disputa pordisenos entre dos famosos fabricantes de calzado).

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, o de cualquier Mipyme por las siguientes razones:

» 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-
cion competitiva de éste y ayuda a obtener una ganancia justa a cambio de las inversiones
realizadas para creary comercializar el producto.

» Un disefio industrial contribuye a incrementar considerablemente el valor comercial de un
producto alhacerlomas atractivoy llamativo paralos clientes, y puede llegaraserincluso su
argumento de venta mas distintivo que impulsa a obtener mayor nivel de ventas.

» Los disefios industriales registrados son activos empresariales que pueden incrementar el
valor comercial de una empresay sus productos. Cuanto mas éxito tiene un disefo, mayor
eselvalorquetiene paralaempresa.

» Laexclusividad que proporciona el derecho sobre un disefio registrado permite a su titular
concederunalicenciade uso aterceros acambio del pago de unatasa, o cederovenderel
derecho aterceros.

14 -
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Todas las acciones que conlleven a crear una cultura de uso y respeto a la Ley de Propiedad
Industrial y de otras leyes relacionadas conla producciény comercializacion de productos, es
deimportancia para el pais entérminos de contribuir a:

» Prevenirlos actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competen-
ciadeslealrelacionadaconlamisma.

» Promovery fomentar lainventiva de aplicacion industrial, las mejores técnicas y la difusion
de conocimientos tecnoldgicos dentro de los sectores productivos.

» Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios enlaindustriay
enelcomercio, conforme alosintereses delos consumidores.

» Favorecer la creatividad para el disefio y la presentacion de productos nuevos y Utiles (to-
mado del articulo 2 de la Ley de Propiedad Industrial).

Veamos estos dos ejemplos: disefio de ldmpara para el hogary un disefio de calzado.

Porlo general, los elementos funcionales de una lampara no varian demasiado de un producto a
otro; siempre tendrala funcién deiluminar espacios o ambientes. En cambio, su aspecto o forma
esuno delos principales factores determinantes que influye en el gusto del consumidory, porlo
tanto, se traduce en éxito en el mercado. De ahilaimportancia que las grandes empresas le dan al
disefoindustrial, colocando en su organigrama departamentos especializados en disefo.

Lamparade suelo DM/081858 WIN SRL
Imagen procedente de OMPI(2023), disponible en “Lo atractivo estaenlaforma:
Unaintroduccidnalosdisefiosindustriales paralas pequefiasy medianas empresas”,pp. 10

.15 -
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Ejemplo, caso legal Christian Louboutin vs Yves Saint Laurent*

“Christian Louboutinesuno de los disefiadores de zapatos mas famosos delmundo. Sus modelos
de taconaltoy suelaroja son conocidos enlos cinco continentes y las celebridades de todos los
ambitos coinciden envestirlos paracompletar sus looks.

La suelaroja de sus zapatos fue fruto de la casualidad. Mientras Christian Louboutin observaba uno
de sus zapatos con la tradicional suela negra, tuvo laimpresion de que le faltaba fuerza. Entonces,
decidid pintarla suela conun esmalte de ufias rojo de la firma Chanely pensd que ésta podria serla
sefa de identidad perfecta para sus modelos. Christian Louboutin concibid la idea de disefar las
suelas colorrojo para sus zapatos tradicionalesy suela azul paralos zapatos de coleccién de novia.

Christian Louboutin fabrica zapatos con suela roja desde 1992 y desde el ano 2008 la Oficina de
Patentes de Estados Unidos protege esta distincion. En el afio 2011 Christian Louboutin demandé
aYves Saint Laurent por vender zapatos monocromaticos de color rojo. La sentencia de la Corte
de Apelacion de Nueva York sentencié que Christian Louboutin era la Unica empresa que podia
fabricar zapatos con suela roja excepto cuando todo el zapato fuera del mismo color. Esta sen-
tencia dejo satisfecha alas dos partes. Durante el proceso de demandas y apelaciones Christian
Louboutindecidié eliminarla patente de suela azul paratenermas posibilidades de éxito enlade-
manda al quedarse conun solo colorcomo caracteristicade sumarca”

Int. C1: 25
Prior US, Cls: 22 and 39 Reg. No. 3361597
United States Patent and Trademark Office fiosvenst dia 1. 308

TRADEMARE
PRINCIPAL REGISTER
}
CHAILTIAK LOUBOUTIN (FRANCE INDIVI. THE MARK CONSETS OF A LAOGUERED RID
. SOLE O FOOTWEAR. THE DOTTELD LINES ARE
30 RUE VICTOR MASSE NOT FART OF THT MLARK BUT ART INTESDED
PARR FRANCE THim ORIV TO 00 PLACEMENT OF THE MLRE

FOR: WOMEN'S WIGH FASHION DISIGNER g w
FOOTWEAR IN CLASS I (US (L& Z2AND

FIRST USE 4192 1 COMMERCE 84992, L, L ATt

THE (TNLQRS) RETH IS ARF CEATWFTE AR & ‘*{I‘J\ BUCHARAN WILL, EXAMINIVO ATTCR-
FEATURE OF THE MARK MY

CaratuladelregistroantelaUSPTO

“Narrativa de Gerardo Penas Garcia. (https://blogs.upm.es/propiedadindustrial/2015/04/29/propiedad-indus-
trial-e-intelectual-en-el-sector-del-calzado/)
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3.;Queé derechos otorgala protecciondelos
disenos industriales?

Si el titular de un disefo industrial es una empresa en particular que ha asociado el disefio aun
producto, laempresaobtiene el derecho exclusivo aimpedirla copiaoimitacionno autorizada
del producto.

Eso significa que el titular del disefio puede impedir que un tercero no autorizado fabrique,
venda o importe articulos que ostenten o incorporen un diseflo que sea una copia, o funda-
mentalmente una copia, del disefio registrado.

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. ;Quién puede solicitar proteccion paralos
disenos industriales?

En términos generales, el registro de un disefio industrial puede solicitarlo la persona que lo
haya creado o, si trabaja en el marco de un contrato laboral, su empleador. En consecuencia,
el solicitante puede sertanto una persona natural como una personajuridica (por ejemplo, una
empresa) nacional o extranjera. En cualquiera de los dos casos, la solicitud puede presentarse
directamente o por medio de un representante legal o mandatario ante la DIGEPIH acompa-
flando todala documentacién pertinente de acuerdo conlo establecido enlalLey.

5. ;Donde puede registrarse un diseno
industrial?

Enla mayoria de los paises, los disefos industriales deben registrarse en la oficina de Pl perti-
nentes para gozarde proteccionenvirtud de lalegislacion sobre disefiosindustriales. En Hon-
duras se debe acudir ala DIGEPIH, dependiente del Instituto de la Propiedad. Para mas infor-
macion sobrelosrequisitosylos pasos aseguirverelapartado 8 de esta guia.

Sidesearegistrarsudisefioindustrial en otros paises, debe hacerlo através de la oficinanacio-
nalde Plde cadapais.

Alternativamente, se puede presentaruna solicitudinternacional enla Oficina Internacional de
la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Para obtener mas informacion so-
bre laforma de presentar una solicitud internacional y sobre el Sistema de La Haya para el Re-

gistro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, ver seccion “Proteccion de los disenos
industriales en el extranjero”.
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Aunque Honduras aun no esta suscrito al Sistema de La Haya, el departamento de patentes de
la DIGEPIH podra orientarle respecto del registro de disefio industrial en el extranjero.

6. ;Que puede registrarse como diseno
industrial?

El articulo 28 de la Ley de Propiedad Industrial considera que el disefio industrial es cualquier
formabidimensional o tridimensional que, incorporado enun producto utilitario, le dauna apa-
riencia especial,y que es apto, para servirde tipo de modelo para su fabricacion.

Los disefosindustriales comprenden a:

Losdibujosindustriales, que sontodacombinacién de figuras, lineas o colores que seincor-
porenaun producto industrial confines de ornamentaciony que le denun aspecto peculiar

y propio;y,

Los modelos industriales constituidos por toda forma bidimensional o tridimensional que
sirva de tipo o patréon parala fabricacion de un producto industrial, que le dé apariencia es-
pecialencuantonoimplique efectos técnicosy que no hayansido dictados unicamente por
consideraciones o exigencias de orden técnico.

No obstante, lo anterior, lavaloracidon de siesonoregistrable undisefoindustrial, se determina
mediante un examen sustantivo o de fondo que es realizado por el departamento de Paten-
tesdelaDIGEPIH. Dicho examen estda amparado en el mandato del articulo 29, que sefiala, que
solo serdn registrables los disefios industriales que sean originales y susceptibles de aplica-
cion industrial. “Se entiende por original, el disefio que no sea igual o semejante en grado de
confusién aotro que ya sea de conocimiento publico en el pais”.

Se destaca que esunanormainternacional, que las oficinas de Pl examinen también los requi-
sitos de forma de una solicitud, como por ejemplo el incluir una reproduccion de calidad del
disefioindustrial o que se hayan abonado las tasas pertinentes.

Muchas oficinas de Pltambiénllevan a cabo un examen sustantivo para determinar si el disefio
industrial es susceptible deregistro.

En general, para que se pueda proceder al registro de un disefio industrial es preciso que este
cumpla conlossiguientesrequisitos:

Debe ajustarse a la definicion de lo que es un disefio de acuerdo con la legislacion aplica-
ble. Porejemplo, en algunas jurisdicciones un logotipo no puede registrarse como diseio
industrial porque no se considera que sea un producto.

El disefio debe ser nuevo. Un disefio es nuevo sino se ha hecho publico anteriormente nin-
gunotrodisefioidéntico. Los disefios se consideranidénticos sidifiereniUnicamente en de-
talles sinimportancia.
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» Eldisefo debe seroriginal. Un disefio es original silo ha creado de forma independiente un
disefiador y no es copia ni imitacion de otros disefos. Los disefios no son originales si no
difierenenunamedidasignificativa de disefios conocidos o de combinaciones de caracte-
risticas de disefios conocidos.

» Eldisefio debe tenercaracterindividual. Se cumple este requisito silaimpresidn global que
produce un disefo a un usuario informado difiere de la impresion global que le hayan pro-
ducido otros disefios que se hayan hecho publicos. Al evaluar el caracter individual de un
disefo, se debe tenerencuentatambién el grado de libertad del disefiador al crearlo.

DM/086533 RPTECHNIK GMBH

Tradicionalmente, los disefilos han ido asociados a las caracteristicas de productos manufac-
turados, como laforma de un zapato, el disefio de un pendiente o la ornamentacidén de unate-
tera. Sinembargo, conlallegadadelmundo digitalla proteccion se haido ampliando progresi-
vamente a nuevos productosy tipos de disefios de manera extraordinaria.

DM/097710 KABUSHIKIKAISHABIGWEST
Imagen procedente de OMPI(2023), disponible en “Lo atractivo estaenlaforma:
Unaintroducciénalosdisefiosindustriales paralas pequefasymedianas empresas”,pp. 14
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DM/0982931.R.C.A.S.P.A RESISTENZE

Los derechos exclusivosy laempresa

Imaginemos que unaempresaha diseflado unas tijeras de podar conun disefio innovador, que las
haregistrado enlacorrespondiente oficinanacionalde Ply que, enconsecuencia, haobtenidolos
derechos exclusivos respecto a todas las tijeras de podar que utilicen ese diseno. Eso significa
que, si se descubre que un competidor esta fabricando, vendiendo o importando tijeras de po-
darconelmismo disefio o conuno sustancialmenteidéntico, el titular del disefio registrado podra
impedirquelo utilicey, posiblemente, obtendraunaindemnizacionporlosdanosy perjuiciosoca-
sionados poreluso no autorizado de ese disefio.

Asipues, aungue no hay modo de evitar que los competidores fabriquen productos competiti-
vos, siseles puede impedir que copien productos con disefios registrados o fabriquen otros casi

idénticosy 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 estaenla forma:
Unaintroducciéonalos disefiosindustriales paralas pequefiasy medianas empresas”,pp. 14

7. ;Que disenos no pueden optarala
proteccion que otorgan los derechos sobre
los disenos?

Entre los disefios que no son susceptible de proteccidn se mencionanlos siguientes:

» Losdisefios que no cumplanlosrequisitos de novedad, originalidady caracterindividual tal
como se handefinido anteriormente.
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Los diseflos que respondan exclusivamente a la funcién técnica de un producto. Es posible
que este tipo de caracteristicas técnicas o funcionales de los disefios sean también sus-
ceptibles de proteccidn, segun el caso, en virtud de otros derechos de propiedad intelec-
tual (porejemplo, las patentes, los modelos de utilidad o el secreto comercial).

Los disefios queincorporen simbolos o emblemas oficiales, como labandera nacional.

Los disefios que se consideren contrarios al orden publicoy las buenas costumbres.

Tambiénesimportante seflalarque 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 disefio industrial sea “un articulo de fabrica” o que se reproduzca
“pormediosindustriales”.

Enfuncidndelalegislacion aplicable, puede haber mas restriccionesrespecto alo que puede
registrarse como disefo, porlo que es aconsejable consultar con un agente conocedordela
materia o conla oficina pertinente de PI.

Ladenegatoriaobedeceenaplicacidonalarticulo 28 delalLey de PropiedadIndustrial. Como se
apreciaenlaimagen, elparaguas FIONnotieneincorporadaningunalinea, color, dibujouorna-
mento atractivo que otorgue unaaparienciapeculiar, propia o especial al paraguas; caracteris-
ticas que deben cumplirlos disefios industriales. Ademas, el articulo 29 de la Ley, estable que
los disefosindustriales debende seroriginales, entendido como aquellos que no se asemejen
o puedan confundir al usuario final por encontrarse ya en el mercado nacional. Esto tampoco
se cumple, puesto que el paraguas FION se encuentra de venta en muchos puntos en el pais.

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

Es recomendable que todo tramite de solicitud de proteccidon de un disefio industrial sea he-
cho por medio de un representante legal, y debera llenar el formulario en linea que esta dis-
ponible en el sitio:


https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual/patente
https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual/patente
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Cuandoingrese al sitio, vaya a “Formulario de solicitud de registro de Patente, Modelo de Utili-
dad, Dibujos, Disefios y Modelos Industriales”, continde el proceso cumpliendo con los requi-
sitos siguientes:

Enla solicitud se debe colocar el nombre y demas datos relativos al solicitante (direccién,
teléfono de contacto, etc.).

Adjuntar tres (3) representaciones graficas o fotograficas del disefio industrial, o muestras
fisicas cuando el disefio estéincorporado en un material plano.

Indicarel tipo o género de productos alos cuales se aplicard el disefio.
Unresumen dela descripcidn del disefio industrial.
Indicarlos datos delrepresentante legal.

Elcomprobante delpago delatasa establecida.

Silasolicitudno cumple conalguno delos elementosindicados en el parrafo anteriorno seravalida
su fecha de presentacion, y el Registro de la Propiedad Industrial notificara al solicitante para que
subsane la omision en el término de 2 meses; transcurrido este plazo, sila solicitud no es subsana-
da, se considerara como no presentada. Sila omisidn se subsana, prevalece lafecha de presenta-
cidén en que se cumplieron al menos los requisitos indicados en el parrafo anterior. La solicitud de
disefoindustrialentramitey sus anexos seran confidenciales hastaelmomento de supublicacién.

Vencido el periodo indicado en el parrafo anterior, sin que se hubiese presentado ninguna
oposiciony cumplidos todos los requisitos establecidos y aprobado exdmenes de formay de
fondo que manda la Ley, el Registro emite el aviso para su respectiva publicacién en el portal

, sin ningun costo adicional (como unincentivo para el fomento alain-
novacion). Finalmente se emite el certificado de registro, siemprey cuando se hayarealizado el
pago delatasacorrespondiente.

Para conocimiento del solicitante, en el examen de forma se verifica que se haya cumplido con
el procedimiento administrativo y que la solicitud contiene toda la informaciény documentos
solicitados. Si estd conforme, se procede al examen de fondo o analisis sustantivo para verifi-
carque el disefio cumple conlos requisitos de originalidad y aplicacidonindustrial.

Como informacién adicional, a continuacion, se da una breve resefia sobre las exigencias que
debencumplirse enlas solitudes deregistro de disefio industrial en otros paises:

Porejemplo, enalgunos paises puede existirla obligacidonolaopciénde presentarunades-
cripcién escrita del disefio industrial.

En otros, es posible que se pida ademas una atestacion bajo juramento del creador o una
declaracion sobre laidentidad delinventor.

Abonarlatasade presentacion pertinente.

Enalgunos paises, es obligatorio contar conla asistencia de un agente de PI. En tal caso, se
tendra que presentar un poder para presentar la solicitud. En Honduras el solicitante puede
optarono porcontratarlos servicios de un agente de Pl para que lerepresente o le ayude a
completarlasolicitudy el proceso deregistro.


https://www.ip.gob.hn
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Unavezregistrado un disefio industrial en el registro de disefios industriales de la oficina de PI,
esta emite un certificado de registro para el titular. La mayoria de oficinas de Pl publican los
registros de disefios industriales en su gaceta oficial de disefos. En algunas jurisdicciones, es
posible pedirun aplazamiento de la publicacion, en cuyo caso el disefio industrial se mantiene
en secreto durante un periodo de tiempo que puede variar en funcion de lalegislacién aplica-
ble. El aplazamiento de la publicacion de un disefo industrial durante un determinado periodo
detiempo puede serdeseable por motivos de estrategia comercial.

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

En muchas jurisdicciones se permite incluir varios disefos industriales en una Unica solicitud
siempre que estos pertenezcan alamismaclase de productos. Asi, porejemplo, sise pretende
protegereldisefioindustrial de unalamparayunaherramienta, habria que presentardos solici-
tudes distintas, puesto que ambos no pertenecenalamisma clase de productos.

En Honduras, solo se permite un disefio por solicitud aunque el solicitante quiera agregar otro
que pertenezca a la misma clase. Por ejemplo, sombreros y calzado, aunque pertenecen ala
clase 02 (prendas de vestir), no puedenincluirse en una sola solicitud. Cabe sefalar que la DI-
GEPIH utiliza la clasificacion de Locarno para una mejor estructuray orden interno de los dise-
nos en el sistema; sin embargo, no es parte del “Arreglo de Locarno” y las clasificaciones inter-
nacionalesreferidas a dibujos, modelos y disefios solo se utilizan como referenciay consulta.

Clasificacion internacional

Para facilitar las tareas de busqueda, los disefios industriales se clasifican o agrupan en clases. Al
solicitarunderechoregistrado sobre undisefo, es posible que debaindicarla clase de productos
paralos que se pretende utilizar el disefio en cuestion. Enlamayoria de oficinas de Pl se usala Cla-
sificacionInternacional paralosDibujosyModelosIndustriales (Clasificacionde Locarno). Tantola
Clasificacion de Locarno como el Arreglo de Locarno que establece una Clasificacidn Internacio-
nal paralos DibujosyModelos Industriales se pueden consultaren el sitioweb de la OMPI: https://
www.wipo.int/classifications/locarno/es/

Noobstante, enalgunasjurisdicciones esposible que debapresentarse unasolicitud distintapara
cadadisefo, salvo que los demas disefilos contenidos en la solicitud cumplan con unrequisito de
“unidad del dibujo o modelo” envirtud de lalegislacién aplicable.

Engeneral, el concepto de unidad del dibujo o disefo significa que todos los disefios correspon-
den al mismo concepto creativo. En particular, y aunque cada solicitud deba limitarse a un solo
disefo, en muchasjurisdicciones se permite que unamisma solicitud contenga “variantes” de ese
diseflo, mientras que enotras se admite unaexcepcionalanormadel “disefio Unico” cuando todos
los disefios se relacionen conun “conjunto de articulos”.
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Un “conjunto”, 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 caracteristicas co-
munes de disefo. Ejemplos de conjuntos son las cuberterias (un juego de cucharas, tenedores 'y
cuchillos)ylos electrodomésticos (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 recurrir a la asis-
tenciadeunagente de Pl o consultarlos enla oficina correspondiente de PI.

Porejemplo, elconjunto de utensiliosde mesa: cuchillo, cucharaytenedor,enalgunos paises po-
driaincluirse enunasolasolicitud bajo el concepto de “conjunto”. Sinembargo, eso no es posible
enHonduras, donde solo se permite solicitary/o proteger cada objeto de maneraindependien-
te, es decir, solicitud por objeto / disefio. En cuanto ala originalidad de los disefios industriales
estaseevallaenaplicacidénalarticulo 29, segundo parrafo de la Ley de Propiedadindustrial, que
dice: “Se entiende por original, el disefio que no sea igual o semejante en grado de confusién a
otro que ya sea de conocimiento publico en el pais”. En este ejemplo de conjunto de mesa, quiza
pudiese caberlaposibilidad deregistro, entanto que, sibien se conocenlos objetos comortal, el
diseno delmango que estos tienenlos hace ver de apariencia diferente y especial.

Juego de cubiertos DM/080996 SAVIO FIRMINO DISAVIO GUIDOEC.S.N.C

10. ;Cuanto cuesta proteger un diseiho
industrial?

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

Latasaque aplicaparaelregistro de disefioindustrialen Honduras incluye varios conceptos:

» Examendefondo: Lps.1,500.00
» Primer Quinquenio: Lps.1,000.00
» Registro: Lps.500.00
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Prérroga por cadarenovacionde 5 afios: Lps. 500.00 (opcional).
Timbres de contratacionLps 50.00.

Timbres de contratacién para emisiéon de certificado: Lps 12.00

Como costos asociados, también debe considerarlos honorarios delrepresentante legal.

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

Mantenerlaconfidencialidad deldisefio es absolutamente esencial, puesto que es preciso que
seanuevo para que sea susceptible de proteccion. Sise muestra el disefio a otras personas, es
aconsejable hacerloenelmarco de unacuerdo de confidencialidad en el que se establezcade
forma clara su caracter confidencial.

Undisefo que ya se hayahecho publico, porejemplo enun catdlogo de empresaoenunfolle-
to, puede dejarde considerarse nuevo. Es posible que pase a formar parte del dominio publico
y no sea susceptible de proteccion, salvo que la legislacién aplicable contemple un “periodo
de gracia” o que existala posibilidad de reivindicarla prioridad de una solicitud anterior.

Es importante mencionar también que, en relacién con la confidencialidad que otorga la ofi-
cina de propiedad industrial, como proteccioén para el solicitante de un disefio industrial, el
articulo 153 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que: “el expediente de una solicitud
en trémite no podra ser consultado por terceros antes de la publicacién de la solicitud, salvo
el consentimiento escrito del solicitante”. Dicharestriccion también aplica paralas solicitudes
desestimadas o dejadas en abandono antes de su publicacién.

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 afio, a contar des-
de el momento en que el disefio se hace publico. En otras palabras, si un producto se lanza al
mercado sinque se hayasolicitado elregistro de sudisefo, se considerard que este haperdido
sunovedady que ya no es susceptible de proteccién en virtud del derecho sobre los disefios
industriales. No obstante, en Honduras y en otros paises en los que se permite un periodo de
gracia, todavia puede presentarse una solicitud dentro del periodo de seis mesesy el disefio
se seguira considerando novedoso, aunque ya se haya hecho publico.

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 ofreceran en todo caso porunperiodolimitado de tiempo,
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amenudo es aconsejable mantenerla confidencialidad del disefio hasta que se presente la solici-
tud de proteccién. No debe olvidarse que, aunque se pierdanlos derechos sobre el disefio, es po-
sible que subsistan otras opciones de proteccién envirtud de lalegislacion en materia de derecho
de autor ode competenciadesleal.

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

Elcreadordeundiseno, esto es, el diseflador, suele serel primertitular del disefio,amenos que
se den circunstancias especiales. Por ejemplo, en la mayoria de jurisdicciones, si un emplea-
do realiza un disefio determinado con arreglo a las condiciones establecidas en un contrato
laboral, es decir, durante sus horas de trabajo en las instalaciones de la empresa empleadora
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.

De acuerdo con la legislacion hondurefa, el derecho a la proteccién de un disefio industrial
pertenece exclusivamente a su creador; sinembargo, siparala creacion del disefio ha partici-
padomasdeunapersona, elderecho pertenecerdatodos. Este derechopodrasertransferido
poracto entre vivos o por via sucesoria.

Siel disefio es obra de un diseflador externo en el marco de un contrato de prestacién de ser-
vicios, porregla general los derechos seran propiedad de la empresa que haya encargado su
realizacion. En estos casos, se considera que el disefio se hizo para uso de quienlo encargd, y
gue porlo tanto a este le corresponde su titularidad. Para evitar malentendidos en el futuro, es
conveniente dejar clara la titularidad de los derechos en el contrato original suscrito con el di-
sefador. Téngase en cuenta que el diseflador del producto puede ostentar automaticamente
la proteccion que otorga el derecho de autor sobre el disefio, por lo que este aspecto debe
quedarreflejado también en el contrato.

14. ;Cuanto tiempo durala proteccionde un
diseno industrial?

En todos los paises los derechos sobre los disefios industriales se conceden por un periodo
limitado de tiempo. La duracidn de la proteccidn varia de un pais a otro, pero suele ser como
minimo de 10 afios. En muchos paises, la duracién total de la proteccidn se divide en una serie
de periodos sucesivos renovables.

EnHonduras, undisefioindustrial concedido tiene unavigenciade 5 afios, contados desde lafe-
chadelapresentacion de la solicitud de registro. A peticion del titular se podra solicitar renova-
cion hasta por dos periodos consecutivos de 5 aflos cada uno, pagando por cada uno una tasa
deLsp.500.00, realizando estos pagos se cubriria el derecho de proteccién total por 15 afios.
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15. ;{Qué hacer si el diseho combina caracte-
risticas funcionales y esteticas?

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

» Para obtener un derecho exclusivo sobre las caracteristicas funcionales de un producto, es
recomendable solicitarla proteccion de una patente o un modelo de utilidad o cuando lafun-
cionno se muestre de formaevidente en el producto, mantenerlacomounsecreto comercial.

Estrategia empresarial: proteccion combinada en virtud de diferentes derechos de Pl

Pongamos por caso que se lanza un nuevo dispositivo movil. Este puede incluir componentes
electréonicosnuevosy 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
relacion con el mismo producto? Si.

Laseresrotativos DM/0O82519 HILTIAKTIENGESELLSCHAFT

Loslaseresrotativos Hilti que se utilizan en laindustria de la construccion se encuentran prote-
gidos no solo por derechos sobre el disefio sino también por derechos derivados de lamarca
y porderechos de patente.

Imagen procedente de OMPI(2023), disponible en “Lo atractivo estaenlaforma:
Unaintroduccionalos disefosindustriales paralas pequenasy medianas empresas”,pp. 21
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16. Concesion de licencias sobre los disenos
industriales

Se concede una licencia de utilizacion de un disenio industrial cuando el titular del disefio (el
concedente) autoriza a otra persona (el concesionario) a utilizar el disefio para los fines que
acuerdenmutuamente. Enestos casos, suele firmarse uncontrato delicenciaentre ambas par-
tes, enelque se especificanlas condicionesy elalcance delacuerdo.

Autorizar a otros para que utilicendeterminados disefios industriales através de un contrato de
licencia permite al concedente obteneruna fuente adicional deingresos, y esunamaneraha-
bitual de explotarlos derechos exclusivos sobre los disefosregistrados que otorga el derecho
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 otorgadaYy los ti-
pos de productos conlos que podra utilizarse el disefio. Para otorgar una licencia de utilizacion
de un disefio en el extranjero, el concedente deberia haber obtenido previamente la protec-
cidndeldisefoindustrialenlos paises de que se trate, o almenos haber presentadola solicitud
correspondiente. En caso contrario, el disefio no se encuentra protegido en dichos paisesy no

hay razén para que se tenga que pedir autorizacion para utilizarlo. La proteccion de los disenos
industriales en el extranjero se aborda enla siguiente seccion de este folleto.

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.

17. Proteccion de un “diseno no registrado”

En algunas jurisdicciones, se puede obtener una proteccidn limitada para los disefios indus-
triales en calidad de disefios noregistrados, aunque solo durante un breve periodo de tiempo.
Taleselcaso, porejemplo, delaUnién Europea, dondelos disefios noregistrados disponende
una proteccion que dura tres afios desde la fecha en que el disefio se hizo publico por primera
vezenelterritoriode laUnidn Europea.

La proteccionde los disefos y la estrategia de empresa

Las decisiones sobre como, cuando y dénde proteger los disefios industriales de una empresa
pueden influir de manera determinante en otros ambitos de la gestion de los disefios. Es impres-
cindible, porlo tanto, integrar en la estrategia comercial de la empresa las cuestiones relaciona-
dasconlaprotecciondelos 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 paralatomade decisiones como las siguientes:
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» alahoradedecidirsiconvienerealizar los disefios dentro de laempresa o contratarlos ser-
viciosdeunaagencia externa;

» alfijarlasfechasenlas que se vaa utilizar por primeravezundisefio nuevo encampanas de
publicidad o mercadotecnia, o en presentaciones publicas en feriascomerciales;

» aldecidirlosmercadosdeexportacionhacialos que se quieren orientarlas ventas;

» alvalorarsiconviene concederlicencias o cederlaexplotaciondel disefo aterceros, acam-
bio de unaremuneraciéonecondmica, 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 disefios enlos paises correspondientes.

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

La proteccion de los disefios industriales es de naturaleza territorial. Eso significa que la pro-
tecciondelosdisefiosindustriales se encuentralimitada porreglageneral alpaisolaregion(un
grupo de paises)donde el disefio se encuentraregistrado.

Alsolicitarproteccion paraundisefio enelextranjero, debe tenerse encuentalo que se conoce
como elderecho de prioridad. Cuando se presentala primera solicitud deregistrodeundere-
cho sobre undisenoindustrial, el solicitante dispone de un plazo de seis meses a contar desde
esafechaparapresentarsusolicitudenotro paisy que dicha solicitud se considere presentada
enlafechadelaprimerasolicitud. Durante este periodo de prioridad, el solicitante tiene prefe-
rencia sobre cualquierotra persona que presente unasolicitud posterioralafechadelaprime-
ra solicitud para un disefio idéntico o similar. Una vez transcurrido este periodo, es posible que
el disefio deje de considerarse “nuevo” y no sea susceptible de proteccién 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 complicadoy
caro, yaque porlo general habra que traducir el contenido de la solicitud al idioma nacional
pertinentey abonarencadacasolastasasadministrativas, que puedenvariarde formacon-
siderable entre un pais y otro. Es recomendable evaluar objetivamente y con investigacio-
nesfundamentadas, antes de tomarunadecision, siel disefio podriatenerunimpactoouna
aplicaciénindustrial de gran escala. Por ejemplo, el disefio de un producto novedoso, que
seaindispensable paraunagranparte delapoblacidén, es decirde consumo masivo. Eneste
caso, seria beneficioso considerarla proteccion en otros paises.

Laviaregional: sielsolicitante estainteresado enun grupo de paises gue seanmiembros
deunaentidadintergubernamental, puede optarporpresentaruna “Unica” solicitud en
la correspondiente oficinaregional de Pl,como porejemplo alguna de las siguientes:

la Organizaciéon Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), en la que pueden
presentarse solicitudes de proteccioén para disefios industriales en diversos paises afri-
canos;

la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), en la que se puede obtener pro-
tecciénen el territorio de Bélgica, los Paises Bajos y Luxemburgo;
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la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unidn Europea (EUIPO), en la que se puede re-
gistrar un dibujo o modelo comunitario en el territorio de los Estados miembros de la
Unidn Europea;

la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), en la que se puede obtener
protecciénen el territorio de sus Estados miembros.

Sepuedeconsultarunalistade oficinasnacionalesyregionalesdePlen:

Laviainternacional: si se quiere abarcarunazona geograficamas amplia, 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 proteccidn para los 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 enelmomento delapresentacién. 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 La Haya ofrece la posibilidad de efectuaruna “gestion centrali-
zada”, es decir,de que las distintas operaciones que tienenlugar durante el ciclo de vida del
disefo (renovaciones, modificaciones, etc.) puedan gestionarse también a través de una
peticionunicarecibiday tramitada directamente porla OMPI.

Actualmente, Honduras no es parte del Sistema de La Haya, por lo que no podria presentar una
solicitudinternacional de disefio porestavia. Sinembargo, esto noimpide que el interesado o ti-
tularpueda gestionarla proteccién de maneraindividual en cada pais de suinterés. Para obtener
orientaciény asesoramiento especifico alrespecto, se recomienda contactarconla DIGEPIH.

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 con una Parte Contratante del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de
dibujosy modelosindustriales.

Se puede encontrar mas informacidn sobre el Sistema de La Haya en:


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/
https://www.wipo.int/hague/es/
https://www.wipo.int/es/web/hague-system
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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.

Hacer valer un disefio industrial, al igual que cualquier otro derecho de Propiedad Intelectual,
puede ser una cuestién compleja. Siempre que se sospeche de una posible infraccidn, es
aconsejable recurrir ala asistenciajuridica de un profesional. Una primera medida puede con-
sistirenenviarunacartaal presuntoinfractorenlaque sele adviertadelainfracciony seleinvite
acesarenlapracticailegal e informarle del posible conflicto entre los dos disefios.

Silosintentos de conminaral presuntoinfractormediante unacartaparaque ceseenlapractica
ilegalno handadoresultadoy lainfraccion persiste, puede sernecesario emprenderacciones
legales. Se pueden adoptar diversas medidas. Porejemplo, si se tiene conocimiento dellugar
donde se lleva a cabo la actividad infractora, tal vez se pueda actuar de manera sorpresiva y
obtenerunaordenderegistro eincautacion (generalmente dictada poruntribunal competen-
te o porlapolicia) paraefectuarunregistro sinprevio aviso enloslocales del presuntoinfractor.

Conelfindeimpedirlaimportacidon de mercancias presuntamente infractoras, en muchos pai-
ses los titulares de derechos sobre disefos pueden adoptar medidas enlas fronteras interna-
cionales atravésde las autoridades aduaneras pertinentes.

No obstante, el titular del derecho tiene que estar seguro de que los derechos sobre el disefo
sonvalidosyquelainfracciones demostrable, porque delo contrario, el presuntoinfractorpo-
driatomaraccioneslegales encontrade la parte demandante.

De modo mas general, para proteger el valor de un disefio registrado también es importante vi-
gilarperiddicamente elregistro de disefios paracomprobar que ningun tercero trate de registrar
otro disefio idéntico o similar. Los proveedores de servicios, en particular los abogados y otros
profesionales delaPl, pueden ayudar a efectuar esavigilancia. También existeninstrumentos de
busqueda entre los registros de disefios. Uno de estos instrumentos es la

dela OMPI; otraes . Si el titular del derecho descubre
que untercero haregistrado o estd tratando de registrarun disefo idéntico al suyo, o uno que no
produzca unaimpresién global distinta, puede abocarse al departamento de patentes de la DI-
GEPIH, paraque conbase enelarticulo 158 de la Ley de Propiedad Industrial puedarecibir orien-
tacion si procede o no, hacer valer su derecho previo y, o bien oponerse al registro del disefio
posterior o bienrequerir que el registro del mismo se declare invalido, segun el caso.


https://www.wipo.int/reference/es/designdb/index.html
https://www.wipo.int/reference/es/designdb/index.html
https://www.wipo.int/reference/es/designdb/index.html
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview
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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:

Por lo general, el derecho de autor otorga derechos exclusivos en relacion 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
autor duraen generalmas tiempo que la proteccién de los disefios industriales y no requie-
re registro. No obstante, el derecho de autor también puede resultar menos ventajoso en
otros aspectos quelaprotecciondelosdisefiosindustriales,como se explicamas adelante.

Ademas, siundisefoindustrial funcionacomounamarcaenelmercado, cabela posibilidad
deregistrarlo como tal. En concreto, un disefio industrial puede registrarse como marca tri-
dimensional cuando se considera que laforma de un producto o su envasado tienenun ca-
racter “distintivo”. La ventaja de esta opcidn es que la proteccidon de una marca puede durar
un tiempo indefinido, siempre que se siga utilizando y se paguen periddicamente las tasas
de mantenimiento

La legislacién sobre competencia desleal también puede proteger el disefio industrial de
unaempresade laimitacion por parte de sus competidores.

22. ;Quée 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 textilesy tejidos.

Enmuchos paises se puede obteneruna proteccion acumulativa paraun mismo disefio (es de-
cir,envirtudtanto delderechode autorcomodelalegislacidnsobre disefiosindustriales), aun-
que enalgunos las dos formas de proteccidon son mutuamente excluyentes.
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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 proteccién. A continuacidn, sein-
dicanalgunas delas mas destacadas:

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 solida para hacervalerlos derechos exclusi-
vos 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 obtenerla proteccion del derecho de autor, en algunos paises existen sistemas de re-
gistro o depdsito voluntario. Dichos sistemas permiten registrar una obra, efectuar un de-
pdsito, o ambas cosas, y obtener el certificado correspondiente.

Porlo general, laprotecciénde los disefios industriales duraentre 10y 25 aflos segun el pais
en el que se solicite. Debe tenerse en cuenta que el proceso de registro de los disefios in-
dustriales puedellevartiempo, o que no siempreresultaadecuado paraproductos que de-
penden de las tendencias del momento (por ejemplo, los productos de moda).

Enlamayoria de paises, el derecho de autor se mantiene vigente mientras vive el autory du-
rante 50 0 70 anos después de sumuerte. En Honduras es de 75 afios.

Elderecho que se obtiene mediante el registro de un disefio industrial es un derecho abso-
luto, en el sentido de que un eventual plagio se considera infraccidn tanto si es deliberado
comosinoloes.

Envirtuddelalegislacion de derecho de autor, existe infraccion cuando una obrareproduce de
formadeliberadaonegligenteunaparte olatotalidaddeunaobrapreviaprotegidaporderecho
de autor. Esolo vuelve engeneral mas complicadoy caro de hacervaleren caso deinfraccion.

En la mayoria de los paises que otorgan algun nivel de proteccion a los disefios en virtud de
la legislacion de derecho de autor, no todos los disefios pueden acceder a este tipo de pro-
teccidn, sino principalmente los que pueden considerarse obras de arte. Ladistinciéonno estd
siempre clara, aunque hay disefios, como la forma de los productos manufacturados, que
tienen pocas probabilidades de obtener proteccion en virtud del derecho de autor, mientras
gue otros, como los disefos textiles, suelen estar cubiertos porambas formas de proteccion.
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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 presentaciéon de la solicitud, conlos consi-
guientes costos adicionales®.

Puesto que enlamayoriade los paiseslalegislacidnrelativa al derecho de autorno contem-
plala necesidad de realizar ningun registro oficial de las obras protegidas, no suele haber
costos directos asociados a este tipo de protecciéon. No obstante, puede haber costos re-
lacionados

conelregistrode unaobraen el sistema de registro voluntario y/o su depdsito enel de-
posito voluntario correspondiente, enlos paises donde exista esta opcion, y

conlaaportacionde pruebas de latitularidad en caso dellitigio.

Enresumen, puede decirse que ambas formas de proteccién son validas, pero que la protec-
cion de los disefos industriales registrados es mas fuerte y eficaz, ya que contempla tanto la
infraccidn nointencionada como laintencionada o la negligente y se plasma enun certificado
que puede usarse como pruebaencaso delitigio porinfraccion. No obstante, implica también
un mayor esfuerzo financiero y administrativo, el proceso de registro requiere tiempoy la pro-
teccion que confiere no duratanto como ladel 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
todoslos bocetosy archivarlos de forma adecuada, o cual puede servirde prueba irrefutable
almomento de promoveruna demanda porinfraccién.

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 lareputacionde untercero. No obstan-
te, la proteccion que confiere la legislacion relativa ala competencia desleal es porlo general
considerablemente mas débil que la otorgada por la legislacion relativa al disefio industrial, y
lasinfraccionesresultan mas dificiles de demostrar.

La legislacién hondurefia no tipifica explicitamente los actos de competencia desleal aplica-
dos alos disefios industriales. Sin embargo, cualquier persona que se considere afectada por
un presunto acto de competencia desleal, puede solicitar al drganojurisdiccional competente

5 Paraestimarelimporte delastasas de solicitud orenovacionde acuerdo conel Sistemade LaHaya, se puede
consultarelsiguienteinstrumento de célculo:


https://www.wipo.int/finance/es/hague.html
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basandose en la interpretacion de la Ley de Propiedad Industrial, desde el articulo 170 al 173,
la constatacion del cardcter ilicito del acto. Ademas, con la asesoria legal de un profesional
en la materia, puede entablar acciones argumentando algunas particularidades de la Ley de
Propiedad Industrial, que podrian ser aplicables para valorar infracciones por competencia
desleal, como el articulo 2, numeral 6, que establece: “prevenirlos actos que atenten contrala
propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma; y es-
tablecerlas sancionesrespecto de ellos”. El articulo 173, faculta ala Direccidon General de Pro-
piedad Intelectual a través de la Oficina de Registro de Propiedad Industrial paraimponer las
sancionesy multas que sean aplicables segunla gravedad de lainfraccion.
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Para obtener mas informacion sobre:

» Tramites de registro de disefios industriales, visite https:/www.ip.gob.hn/direcciones/
propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual/patente

» Laspequefasymedianas empresas (pymes)yla OMPI, visite: https://www.wipo.int/sme/es/

» LaHaya - Sistemainternacional de dibujosy modelos industriales, visite: www.wipo.int/ha-
gue/es/index.html

.41 -


https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual/patente
https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual/patente
https://www.wipo.int/sme/es/
https://www.wipo.int/hague/es/index.html
https://www.wipo.int/hague/es/index.html
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