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Introduccion




Esta publicacion esunaadaptacion alanormativa de Panama del documento originario publi-
cado porla Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019 Lo atractivo esta

enlaforma:unaintroduccion alos disefios industriales paralas pequenas y medianas empre-

sas N.° 498", el cual se hamodificado pararesponderalalegislacion nacional panamefa porla
Licenciada Lari Mayte Linares en estrecha colaboraciony aprobacién de la Direccion General
del Registro de laPropiedad Industrial Ministerio de Comercio e Industrias (DIGERPI) de Pana-
ma de acuerdo conlalicencia CCBY 3.01GO. La Secretariade la OMPIno asume responsabili-
dad alguna porla modificacion o traduccién del contenido original.

Esta guia aborda el tema de los disefios industriales, un factor clave a la hora de determinar el
éxito delos productos enelmercado.

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-
tética de un producto. Eslo que hace que un producto resulte atractivo para los clientes, a di-
ferencia de sus aspectos funcionales.

Elatractivovisualyestéticoesunaconsideracidonclave 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.


https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_498_1.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_498_1.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_498_1.pdf
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1. ;Qué es un diseno industrial?

Enlenguaje corriente, suele entenderse por disefio industrial el conjunto que integranla forma
ylafuncionde unproducto. Se dice que unsilléntiene “unbuendisefio” cuando resultacémo-
doy agradable alavista. En el mundo empresarial, disefar un producto supone normalmente
elaborarsus 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.

Desde una perspectiva juridica, se entiende que el disefio industrial comprende los aspectos
ornamentales o estéticos de un producto. Enlamedidaen que se cumplan determinadas con-
diciones, esos aspectos pueden encontrarse protegidos en calidad de disefios industriales,
que son una forma de propiedad intelectual (Pl). No obstante, dicha proteccién no cubre los
aspectos técnicos o funcionales del producto. Asi, en el ejemplo anterior Unicamente la apa-
riencia del sillén podria obtener proteccion como disefio industrial; la proteccién juridica 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, las joyas y otros articulos de lujo; desde los electrodomésticos, los juguetes, los
mueblesylos aparatos eléctricos hastalos automovilesylas estructuras arquitectonicas; des-
delos disefos textiles hastalos del equipamiento deportivo.

Los disefiosindustriales sonimportantes también para el envasado, el empaquetadoylapre-
sentaciondelos productos.

Pornorma general, undisenoindustrial puede comprenderlos siguientes elementos:

caracteristicas tridimensionales, como la forma del producto;

caracteristicas bidimensionales, comolosadornos, figuras, lineas o colores del producto; o
una combinacionde lo anterior.
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Ejemplo de undiseio tridimensional
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DM/252987 Marca DISENO TRIDIMENSIONAL. Botellas.

Ejemplo de un diseio bidimensional

Ornamentacion parabolsas DM/084887 CALCAGNI, BARBARA

Las funciones de los disefios creativos en el mundo empresarial

Lasempresas destinanunacantidad considerable de tiempoyrecursos a mejorarel disefo de sus
productos. Amenudo se crean disefios nuevosy originales para fines como los siguientes:

» Adaptar los productos a determinados segmentos del mercado: ligeras modificaciones
eneldisefio de unproducto, porejemplo, el de unrelojde pulsera, puedenlograr que este
resulte mas atractivo paradistintos grupos de edad, culturas o estratos sociales.

» Crearun nuevo nicho de mercado: en un mercado competitivo, muchas empresas tienen
interés en crearunnicho de mercado mediante laintroduccion de disefios creativos en sus
productos nuevos que los distingan 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
conarticulos de lujo como lasjoyas, computadoras portatiles o automoviles.

» 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 atencién
especial al disefio del producto.



2. ;Por qué proteger los diseinos industriales?

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

Un disefoindustrial 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 se leayudaaobtenerunagananciajustaacambiodelasinversio-
nes realizadas para creary comercializar el producto. Para Panama ver articulo 74 de la Ley
35/61de Propiedad Intelectual.

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

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

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

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. Poreso losregistros de disefiosindustriales de lamayoria de los paisesincluyenunalar-
galistade productos paraelhogar,como porejemplo lamparas.

Lamparade suelo DM/081858 WIN SRL
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3. ;Que derechos otorgala proteccionde los
disenos industriales?

En Panama como en la mayoria de los paises, los disefios industriales deben registrarse en la
oficina de Pl pertinente para gozar de proteccion en virtud de la legislacién sobre disefios in-
dustriales. En Panama, los disefios industriales se deben registrar en la Direccién General del
RegistrodelaPropiedadIndustrial (DIGERPI), del Ministerio de Comercio e Industrias, parago-
zarde laproteccion que ofrece el sistema de propiedad industrial.

Tras elregistro, se puede obtenerunderecho exclusivo aimpedirla copia oimitaciéonno autori-
zada del producto. Este derecho estd contemplado enlaley 35 sobre Derechos de Propiedad
Intelectual de 1996, reformada porlalLey 61del 5 de octubre de 2012 y reglamentada mediante
Decreto Ejecutivo 85 del 4 dejulio de 2017.

Eso significa que el titular de un derecho de este tipo puede impedir que un tercero no auto-
rizado fabrique, venda o importe articulos que ostenten o incorporen un disefio que sea una
copia, o fundamentalmente una copia, del disefio registrado, cuando esos actos se realicen
con fines 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 para los
disenos industriales?

Entérminos generales, puede solicitarelregistrode undisefoindustriallapersonaquelohaya
creado o, sitrabaja en el marco de un contrato laboral, suempleador. El solicitante puede ser
tanto una persona fisica (por ejemplo, un diseflador) como una personajuridica (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 por medio de un representante debidamente autorizado por la ofi-
cinade Plpertinente.

5. ;.Donde puede registrarse un diseno
industrial?

Pararegistrar un disefio industrial se debe presentar o bien una solicitud nacional en la oficina
de Pl del pais en el que se desee obtener proteccidn, o bien una solicitud regional en la oficina
de Plde unaorganizaciéonintergubernamental comola Unidn Europea ola Organizacidn Africa-
na de la Propiedad Intelectual.Alternativamente, se puede presentar una solicitud internacio-
nal en la Oficina Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).



Paraobtenermasinformacionsobrelaformade presentarunasolicitudinternacionaly sobre el Sis-
temade LaHaya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, véase la seccidn
“Proteccidn delos disefosindustriales en el extranjero” que figura mas adelante en esta guia.

EnPanamaserecomiendaunavezserealiza el registro en el pais de origen, desarrollarlos pro-
cesos de registro en los paises de interés, algunas personas contratan abogados o agentes
expertos en Pl, para desarrollar estas gestiones. Para mayor informacion visitar la pagina web
de la DIGERPI, Direccion General del Registro de Propiedad Intelectual: https://www.digerpi.
gob.pa/patente

6. ;Qué puede registrarse como diseno
industrial?

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

En general, para que se pueda proceder al registro de un diseflo industrial es preciso que este
cumplaconuno o mas delos siguientes requisitos:

Debe ajustarse a la definicién de lo que es un disefio de acuerdo con la legislacion aplica-
ble. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones un logotipo no puede registrarse como diseio
industrial porque no se considera que sea un producto. En Panama es posible registrar un
logotipo como disefio industrial, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos
enlalegislacion de propiedadintelectual del pais.

Para registro el disefio debe ser nuevo. Un disefio es nuevo si no se ha hecho publico an-
teriormente y no existe ningun otro disefio idéntico registrado. Los disefios se consideran
idénticos sidifieren Unicamente en detalles sinimportancia.

Eldisefiodebe seroriginal. Undiseio esoriginal silohacreado de formaindependienteun
disefiadory no es copia niimitacion de otros disefios. Los disefios no son originales sino
difieren enuna medida significativa de disefios conocidos o de combinaciones de carac-
teristicas de disefios conocidos.

Eldisefio debe tenercaracterindividual. Se cumple este requisito silaimpresion global que
produce un disefo a un usuario informado difiere de la impresidn 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 disefador al crearlo.

'Se puede encontrarunalistade oficinas de Plen www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
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Ejemplo delogotipo

DM/696135 BANANAICE Y DISENO

Tradicionalmente, los diseflos han ido asociados a las caracteristicas de productos manufac-
turados, como la forma de un zapato, el disefio de un pendiente o la ornamentaciéon de una
tetera. Sin embargo, con la llegada del mundo digital la proteccién se haido ampliando pro-
gresivamente anuevos productosy tipos de disefos, entre los que cabe mencionar, porejem-
plo, los iconos de un escritorio electrénico, generados por cédigos informaticos, las fuentes
tipogréficas, lapresentacién graficaque aparece enlas pantallasdelas computadorasydelos
teléfonos moviles, etcétera

Ejemplos de simbolos graficos

DM/097710 KABUSHIKIKAISHA BIGWEST

Ejemplo de icono parauna aplicacion

DM/270879 MUNILY Y DISENO
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Los derechos exclusivos y laempresa

Imaginemos que una empresa ha disefiado unas tijeras de podar conun disefo innovador, que las
haregistrado enlacorrespondiente oficinanacional de Ply que, enconsecuencia, ha obtenidolos
derechos exclusivos respecto a todas las tijeras de podar que utilicen ese disefio. 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
impedirqueloutilicey, posiblemente, obtendraunaindemnizaciénporlosdafosy perjuicios oca-
sionados poreluso no autorizado de ese disefo.

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.

7. ;Qué diseinos no pueden optar alaproteccion
que otorgan los derechos sobre los disenos?

Entre los disefios que no son susceptibles de proteccién cabe mencionar los siguientes en
Panama:

Los modelos o dibujos industriales cuya utilizacion fuese contraria al orden publico o ala
moral, segun el articulo72 delalLey.

Losdisefios que no cumplanlosrequisitos de novedad, y caracterindividual talcomo se han
definido anteriormente.

Los disefios que respondan exclusivamente a la funcién técnica de un producto. Es posible
queestetipodecaracteristicastécnicasofuncionalesdelosdisefios seantambiénsuscep-
tibles de protecciodn, segunelcaso, pero siempre envirtud de otros derechos de propiedad
intelectual (porejemplo, las patentes, los modelos de utilidad o el secreto comercial).

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

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

Tambiénesimportante sefialarque 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”.
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Enfuncidndelalegislacion aplicable, puede haber mas restriccionesrespecto alo que puede
registrarse como disefio, porlo que es aconsejable consultar conun agente de Pl o con la ofi-
cinapertinente de PlI.

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

Como se ha indicado antes, en algunas oficinas de Pl se completa el registro de los disefios
después de efectuar un examen puramente formal para asegurarse de que se han cumplido
losrequisitos administrativos, mientras que enmuchas otras se lleva a cabo ademasunexamen
sustancial en el que se verifican la novedad respecto a los demas disefios que figuran en sus
registros. En consecuencia, el contenido de una solicitud de registro de un disefio industrial
puede variar entre unajurisdicciény otra.

Sin embargo, existen algunos requisitos comunes para la presentacién de solicitudes nacio-
nales/regionales. Porregla general, pararegistrarun disefio industrial es preciso realizarlos si-
guientes pasos:

Cumplimentar el formulario de solicitud facilitado a tal efecto por la oficina nacional o re-
gional de PI, aportando el nombre del solicitante, sus datos de contacto y los de surepre-
sentante legal, en su caso. Siasilo requiere lalegislacion aplicable o lo desea el solicitante,
se puedenincluirreproducciones de los disefios industriales paralos que se desea obtener
proteccidn; los formatos/dimensiones de dichas reproducciones se especifican habitual-
mente en el formulario de solicitud.

En funcidn de la jurisdiccidn, es posible que deban cumplirse otros requisitos. Por ejem-
plo, en algunos paises puede existir la obligacion o la opcidon de presentar una descripcion
escrita del disefio industrial, en Panama esta debe ser precisay muy detallada. En algunos
paises, es posible que se pida ademas una atestacion bajo juramento del creadorounade-
claraciénsobre laidentidad delinventor.

Pagarlatasa correspondiente.

En Panama3, todos los derechos de PIl, contemplados en la Ley de Propiedad Intelectual
35/61, incluido el registro de disefios industriales, deben gestionarse por medio de un abo-
gado,ounespecialistadePI.

Unavezregistrado un disefio industrial en el registro de disefios industriales de la oficina de PI,
estaemite un certificado de registro para el titular. La mayoria de las oficinas de Pl publican los
registros de disefios industriales en su gaceta oficial de disefios. 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 funcién de lalegislacién aplica-
ble. El aplazamiento de la publicacidon de un disefio industrial durante un determinado periodo
de tiempo puede serdeseable por motivos de estrategia comercial.
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9. (Se puede solicitar el registro de muchos
disenos diferentes mediante una unica
solicitud?

Enmuchasjurisdicciones se establece un nimero maximo de disefios industriales que pueden
incluirse en una Unica solicitud (por ejemplo, hasta 100 disefios), siempre que estos pertenez-
can ala misma clase de productos. Asi, por ejemplo, si se pretende proteger el disefo indus-
trial de unaldmparay un coche, habria que presentar dos solicitudes distintas, puesto que las
“ldmparas” y los “coches” no pertenecen ala misma clase de productos. En Panama se cuenta
conla“solicitud multiple”, pararegistrar varios disefios relacionados, bajo unamisma solicitud.

Clasificacioninternacional

Para facilitar las tareas de busqueda, los disefios industriales se clasifican o agrupan en clases. Al
solicitarunderechoregistrado sobre undisefio, es posible que debaindicarlaclase de productos
para los que se pretende utilizar el diseno en cuestion. En la mayoria de las oficinas de Pl se usa
la Clasificacion Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (Clasificacion de Locarno).
Tanto la Clasificacion de Locarno como el Arreglo de Locarno que establece una Clasificacién In-
ternacional paralosDibujosy Modelos Industriales se pueden consultarenelsitioweb de la OMPI:
https://www.wipo.int/classifications/locarno/es/index.html

No obstante, en algunas jurisdicciones es posible que deba presentarse una solicitud distin-
ta para cada disefo, salvo que los demas disefios contenidos en la solicitud cumplan con un
requisito de “unidad del dibujo o0 modelo” en virtud de la legislacién aplicable. En general, el
concepto de unidad del dibujo o disefio significa que todos los disefos corresponden al mis-
mo concepto creativo. Enparticular,y aunque cadasolicitud debalimitarse aunsolo disefio, en
muchasjurisdicciones se permite que una misma solicitud contenga “variantes” de ese disefo,
mientras que en otras se admite una excepcién alanorma del “disefio Unico” cuando todos los
disefios se relacionen conun “conjunto de articulos”.

Entre las variantes cabe incluir, por ejemplo, una serie de tablas de dos ruedas auto equili-
bradas que se diferencien Unicamente por el color. En términos generales, las “variantes”.
deben aplicarse almismo articulo y no debe haber diferencias sustanciales entre ellas.

Un“conjunto”,en cambio, se define como unaserie de articulos delmismo caractergeneral que
se venden juntos o que estan concebidos para utilizarse juntos, y que comparten algunas ca-
racteristicas comunes de disefio. Ejemplos de conjuntos son las cuberterias (un juego de cu-
charas, tenedoresy cuchillos)ylos electrodomésticos (un secadorde peloy sus accesorios).

En conclusién, existen grandes diferencias en cuanto alo que se puede incluirenuna unica so-
licitud. Paraconocerlos detalles exactos delosrequisitosylas opciones existentes parasolici-
tar proteccion de una manera costo eficaz en una determinadajurisdiccion, puede recurrir ala
asistenciade unagente de Pl o consultarlos en la oficina correspondiente de Pl.


https://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/index.html
https://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/index.html
https://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/index.html
https://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/index.html
https://www.wipo.int/classifications/locarno/es/index.html

Ejemplo de un “conjunto”

Ejemplo de una “variante”

-

Harl100

100

10. ;Cuanto cuesta proteger un diseho
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:

Habrd que pagarunatasa de presentacidn/registro ala oficina de PIl. Elimporte o monto de
estatasapuede variarenfuncion delnimero de disefios paralos que se solicite elregistroy
delnimero de reproducciones presentadas para cada disefio. Un agente de Pl podra faci-
litarle mas detalles sobre las tasas, o bien podranindicarselos en la oficina pertinente de PI
como es el caso de Panama.

Habréd también costos asociados alacontratacién de unagente de Pl,encaso de que el so-
licitante decidarecurrir a sus servicios o de que asilo exija la oficina pertinente de PI.
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La mayoria de las oficinas de Plrequieren el pago de una tasa de renovacion para mantener
los derechos exclusivos sobre un disefio industrial. En el caso de Panama se deberenovary
pagarlatasacadabafos.

Puede habertambién costos asociados a la traduccion de la documentacidn pertinente, si
se pretende protegerundisefioindustrial en el extranjero.

11. ;Debe mantenerse la confidencialidad del
diseno antes de registrarlo?

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 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.

12. ;Qué es un periodo de gracia?

En algunos paises, la legislacion permite un periodo de gracia para procesar el registro de un
disefio industrial. En los paises dicho periodo oscila habitualmente entre seis meses y un afo,
acontardesde el momento en que el disefio se hace publico. En otras palabras, siun producto
selanzaal mercado sin que se haya solicitado el registro de su disefo, se considerard que este
ha perdido su novedad y que ya no es susceptible de proteccién en virtud del derecho sobre
los disefios industriales. No obstante, enlos paises enlos que se permite un periodo de gracia,
todavia puede presentarse unasolicitud dentro de ese periodoy el disefio se seguird conside-
rando 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.

EnPanamano se otorga periodo de gracia para elregistroinicial. Ver articulo 73 de la Ley 35/61
de Propiedad Intelectual. 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 por un periodo li-
mitado de tiempo, amenudo es aconsejable mantenerla confidencialidad del disefio hasta que
se presente la solicitud de proteccién. No debe olvidarse que, aunque se pierdan los derechos
sobre eldisefo, es posible que subsistan otras opciones de proteccidonenvirtud delalegislacion
enmateria de derecho de autor? o de competencia desleal.

2Sobrelaprotecciondelos disefosindustriales envirtud de lalegislacion en materia de derecho de autoro de com-



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 -esdecir, durante sus horas de trabajo enlasinstalaciones delaempresaempleado-
ray como parte de las funciones que le hayan sido encomendadas-, el disefio y los derechos
conexos seran propiedad del empleador, o bien el disefador puede estar obligado a cedér-
selos de forma oficial y por escrito. Si el disefio es obra de un disefiador externo en el marco
de un contrato de prestacion de servicios, porregla general los derechos seran propiedad de
la empresa que haya encargado su realizacién. En estos casos, se considera que el disefio se
hizo para uso de quienlo encargd, y que por lo tanto a este le corresponde su titularidad. Para
evitarmalentendidos en el futuro, es conveniente dejar clara la titularidad delos derechos enel
contrato original suscrito con el diseflador. Téngase en cuenta que el disefiador del producto
puede ostentar automaticamente la proteccidn que otorga el derecho de autor sobre el dise-
o, porlo que este aspecto debe quedarrefiejado también en el contrato.

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

Los derechos sobre los diseflos industriales se conceden por un periodo limitado de tiempo.
La duracidondelaproteccionvaria de un pais a otro, pero suele ser como minimo de 10 afos, tal
como ocurre enPanama. Verarticulo 80 de laLey 35/61de Propiedad Intelectual, dondeindica
que podra ser prorrogado por un periodo adicional de cinco afios, mediante el pago del dere-
cho deprérroga establecido.

Enmuchos paises, laduraciéntotal de la proteccion se divide enuna serie de periodos sucesi-
vos renovables.

15. ;Quée hacer si el diseno combina caracte-
risticas funcionales y estéticas?

Sedaconfrecuenciaelcasode queunnuevo producto combinamejoras funcionales conelemen-
tos estéticos innovadores. Los distintos aspectos del producto pueden protegerse en virtud de
diferentes derechos de Pl. Esimportante tener presente la diferencia basica entre los disefios
industrialesy las patentes/ modelos de utilidad:

Laspatentesylosmodelos de utilidad se aplicanainvenciones que suponenunamejorafuncio-
nal para un producto, mientras que la proteccién de los disefios industriales cubre Unicamente
suapariencia o atractivo estético.

petenciadesleal, véase més adelante en esta guialasecciontitulada: “Otrosinstrumentosjuridicos para proteger
los disefosindustriales”.
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Para obtener un derecho exclusivo sobre las caracteristicas funcionales de un producto, es
recomendable solicitarlaprotecciénde unapatente ounmodelo de utilidad o, cuandolafun-
cidnnose muestre de formaevidente en el producto, mantenerlacomounsecreto comercial.

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

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

Ejemplo de “proteccion combinada”

x %,
Fotoliasa |
Defensa

Celular
-

:Se puede presentar una solicitud de patente y una solicitud de registro de disefho industrial en
relacion conelmismo producto? Si.

16. Concesion de licencias sobre los disenos
industriales

Se concede una licencia de utilizacion de un disefo 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 un contrato delicenciaentre ambas par-
tes, enelque se especificanlas condicionesy elalcance delacuerdo.

Autorizar a otros para que utilicen determinados disefios industriales a través de un contrato de
licencia permite al concedente obteneruna fuente adicional deingresos, y es una manera ha-
bitual de explotarlos derechos exclusivos sobre los disefos registrados que otorga el derecho
sobre los diseflos industriales. También permite al concedente entrar en mercados en los 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 unalicencia de utilizacion
de un disefio en el extranjero, el concedente deberia haber obtenido previamente la protec-
cidndeldisefoindustrialenlos paises seleccionados, o almenoshaberpresentadolasolicitud
correspondiente. En caso contrario, el disefio no se encuentra protegido en dichos paisesy no
hay razdn para que se tenga que pedir autorizacién para utilizarlo. La proteccion de los disefios
industriales en el extranjero se aborda enla siguiente seccidon de este folleto.
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Los acuerdosrelativos a licencias de utilizacion de disefos 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 “diseho no registrado”

En algunas jurisdicciones, se puede obtener una proteccion limitada para los disefios indus-
triales en calidad de disefios no registrados, aungue solo durante un breve periodo de tiempo.

EnPanama ese periodo es de 2 afios segun el articulo 73, de la Ley 61 que establece la protec-
cion provisional.

Taleselcaso, porejemplo, delaUnion Europea, donde los disefios no registrados disponende
una proteccién que dura tres afios desde la fecha en que el disefio se hizo publico por primera
vezen el territorio de laUnidn Europea.

Enterritorio panamefio los disefios industriales tienen una proteccién automatica durante tres
afos a partir de su primera divulgacién en Panama, sin necesidad de registro.

La proteccion de los disefos y la estrategia de empresa

Las decisiones sobre cémo, 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-
dasconlaprotecciéndelos disefios. Porejemplo, el tipo de proteccidn, 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 disefios dentro delaempresa o contratarlos ser-
vicios de una agencia externa;

alfijarlas fechas enlas que se va a utilizar por primera vez un disefio nuevo en campanas de
publicidad o mercadotecnia, o en presentaciones publicas enferias comerciales;

aldecidirlos mercados de exportacion hacialos que se quieren orientarlas ventas;

alvalorarsiconviene concederlicencias o cederlaexplotacion del disefio aterceros, acam-
bio de unaremuneraciéonecondmica, asicomo elmejormomentoy estrategia parahacerlo.
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18. ;Por que conviene proteger los disenos
industriales en el extranjero?

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

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

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

Alsolicitar proteccion 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
esafechaparapresentarsusolicitudenotropaisy 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 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 proteccidn 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 confusoy caro,
ya que porlo general habra que traducir el contenido de la solicitud al idioma nacional per-
tinente y abonar en cada caso las tasas administrativas, que pueden variar de forma consi-
derable entre un paisy otro.

El disefio industrial se puede proteger en materia de Derecho de Autor bajo la Ley 64 de De-
recho de Autor del 2012. El registro lo lleva la Direccidn Nacional de Derecho de Autor que se
encuentraen el Ministerio de Cultura, https://micultura.gob.pa/

La via regional: si el solicitante esta interesado en un grupo de paises que sean miembros
de una entidad intergubernamental, puede optar por presentar una “Unica” solicitud en la
correspondiente oficinaregional de Pl, como por ejemplo alguna de las siguientes:

laOrganizacionRegional Africana delaPropiedadIntelectual(ARIPO),enlaque puedenpre-
sentarse solicitudes de proteccion para disefios industriales en diversos paises africanos;

la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), en la que se puede obtener protec-
cidonenelterritorio de Bélgica, los Paises Bajosy Luxemburgo;
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https://micultura.gob.pa/

la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO), en la que se puede registrar
un dibujo o modelo comunitario en el territorio de los Estados miembros de la Unidn Europea;

la Organizacion Africana de laPropiedad Intelectual (OAPI), enla que se puede obtenerpro-
teccidénen el territorio de sus Estados miembros.

Se puede consultarunalista de oficinas nacionales y regionales de Plen https://www.wipo.
int/directory/es/urls.jsp

Laviainternacional: si se quiere abarcaruna zona geograficamas amplia, se puede presen-
taruna solicitudinternacional ala OMPI. El Sistema de La Haya 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 en el 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
disefio, ya que el Sistema de La Haya ofrece la posibilidad de efectuar una “gestion centra-
lizada”, es decir, de que las distintas operaciones que tienen lugar durante el ciclo de vida
del disefio (renovaciones, modificaciones, etc.) puedan gestionarse también a través de
una peticionunicarecibidaytramitadadirectamente porla OMPI. Panamanohace parte del
Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales por lo
cual estaviano estadisponible enel pais.

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 informacidn sobre el Sistema de La Haya en: https://www.wipo.int/

hague/es/index.html

$Sepuedeencontrarunalista de Partes Contratantes del Arreglo de LaHayarelativo alregistrointernacional de
dibujosy modelosindustriales en: www.wipo.int/hague/es/index.html
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21. ;Como se pueden hacer valer los derechos
relativos a los disenos en caso de infraccion?

Un disefio industrial registrado se infringe cuando un tercero fabrica, pone ala venta, vende o
importa articulos que ostentan oincorporanun disefio que sea una copia, o fundamentalmen-
te unacopia, del disefo protegido, sinla autorizacion del titular del derecho. Vernumeral 5, del
articulo 164 delaley 35/61de Propiedad Intelectual.

Laprincipalresponsabilidadenrelacionconladetecciéndelasinfraccionesdelderechosobre
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, detectar los usos infractores y decidir si conviene emprender ac-
cionescontraellos, de qué maneray en qué momento.

Hacervalerun disefo industrial, aligual que cualquier otro derecho de PI, puede seruna cues-
tion compleja. Siempre que se sospeche de una posible infraccidn, es aconsejable recurrirala
asistenciajuridica de un profesional. Una primera medida puede consistiren enviaruna carta al
presunto infractor enla que se le intime a cesar enla practicailegal y se le informe del posible
conflicto entre los dos disefios. No obstante, el titular del derecho tiene que estar seguro de
quelos derechos sobre el disefio sonvalidosy que lainfraccion es demostrable, yaque enmu-
chasjurisdicciones el presuntoinfractor puedeinterponeruna demanda frente alas amenazas
infundadas de entablaraccioneslegales.

Cuando se detecte un uso infractor en Internet, por ejemplo en un mercado enlinea, el titular
del derecho sobre el disefio podria seguir el procedimiento establecido en el propio sitio web
paranotificar ofertasinfractoras; muchasveces, las plataformas enlineay otros sitios web dis-
ponen de un procedimiento de “notificaciony retirada” que permite a los titulares de los de-
rechos notificar la presencia de material infractor y exigir su retirada. Si no existe ningun pro-
cedimiento establecido para la retirada de materiales, el titular del derecho puede contactar
directamente con el proveedordel servicio (es decir, el operador delmercado enlinea).

Silosintentos de conminaral presuntoinfractormediante unacartaparaque ceseenlapractica
ilegalno handadoresultadoy lainfraccion persiste, puede sernecesario emprender acciones
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 porun tribunal competen-
te o porlapolicia) paraefectuarunregistro sinprevio aviso enloslocales del presuntoinfractor.

Conelfindeimpedirlaimportacionde mercancias presuntamente infractoras, en muchos pai-
ses los titulares de derechos sobre disehos pueden adoptar medidas enlas fronteras interna-
cionales através delas autoridades aduaneras pertinentes.

De modo mas general, para proteger el valor de un disefio registrado también es importante
vigilar peridédicamente el registro de disefios para comprobar que ningun tercero trate de re-
gistrar otro disefoidéntico o similar. Los proveedores de servicios, en particularlos abogados
y otros profesionales dela Pl, pueden ayudar a efectuar esavigilancia.



Tambiénexisteninstrumentos de busquedaentrelosregistros de disefios. Uno de estosinstru-
mentos es la Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos de la OMPI; otra es DesignView.
Si el titular del derecho descubre que un tercero ha registrado o esta tratando de registrar un
disefioidéntico al suyo, o uno que no produzca unaimpresion global distinta, puede hacerva-
ler su derecho previo y o bien oponerse al registro del disefio posterior o bien requerir que el
registro delmismo se declare invalido, 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:

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.

Siun disefo industrial funciona como una marca en el mercado, cabe la posibilidad de re-
gistrarlo como tal. En concreto, un disefo industrial puede registrarse como marca tridi-
mensional cuando se considera que la forma de un producto o su envasado tienen un ca-
racter “distintivo”. La ventaja de esta opcidn es que la proteccidon de unamarca 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. ;Que 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.

En muchos paises se puede obtener una proteccion acumulativa para un mismo disefio (es
decir, en virtud tanto del derecho de autor como de la legislacion sobre disefios industriales),



aunqgue en algunos las dos formas de proteccion son mutuamente excluyentes. Ver articulo 67
delaley 35/61de lalLey de Propiedad Intelectual segun el cual, "La proteccidn conferida a un
modelo o dibujo industrial, en aplicacién de la presente Ley, no excluye ni afectala proteccion
que pudiera corresponder al mismo modelo o dibujo en virtud de otras disposiciones legales,
en particularlasrelativas al derecho de autor”.

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:

Registro

Envirtud de lalegislaciénrelativa a los disefios industriales, es necesario registrar el disefio
antes de su publicacién, divulgacidn o utilizacidn 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 lalegislacidn pertinente puede ser util en
caso deinfraccién, ya que constituye unabase sdlida para hacervalerlos derechos exclusi-
vos deltitular.

En el caso de las obras que se consideran “originales”, el derecho de autor subsiste sin ne-
cesidad de observarninguna formalidad. No obstante, y aunque el registro no es necesario
para obtener la proteccién del derecho de autor, 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.

Duracion

Porlo general, laprotecciéndelos disefios industriales duraentre 10y 25 afios segun el pais
en el que se solicite. Debe tenerse en cuenta que el proceso de registro de los disefios in-
dustriales puedellevartiempo, lo que no siempreresultaadecuado paraproductos que de-
pendendelastendencias delmomento (porejemplo, los productos de moda).

En la mayoria de los paises igual que en Panama, el derecho de autor se mantiene vigente
mientras vive el autory durante 50 0 70 aflos después de su muerte.

Alcance de la proteccion

El derecho que se obtiene mediante el registro de un disefio industrial es un derecho ab-
soluto, en el sentido de que un eventual plagio se considera infraccion tanto si es delibe-
radocomosinoloes.

Envirtud delalegislacion de derecho de autor, existe infraccion cuando una obrareproduce de
formadeliberadaonegligenteunaparte olatotalidad deunaobrapreviaprotegidaporderecho
de autor. Esolovuelve engeneral mas complicadoy caro de hacervaleren caso deinfraccion.
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Tipos de productos

Enlamayoriadelos paises que otorgan algun nivel de proteccidnalos disefosenvirtuddelale-
gislacién de derecho de autor, no todos los disefios pueden acceder a este tipo de proteccidn,
sino principalmente los que pueden considerarse obras de arte. La distincion no esta siempre
clara, aunque hay disefios, como la forma de los productos manufacturados, que tienen po-
cas probabilidades de obtener proteccion en virtud del derecho de autor, mientras que otros,
como los disefos 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 enla presentacién de la solicitud, conlos consi-
guientes costos adicionales.*

Puesto que enlamayoria delos paiseslalegislacionrelativa alderecho de autorno contempla
lanecesidad de realizar ningun registro oficial de las obras protegidas, no suele haber costos
directos asociados aeste tipo de proteccidon. No obstante, puede habercostosrelacionados

e con el registro de una obra en el sistema de registro voluntario y/o su depdsito en el
depdsito voluntario correspondiente, enlos paises donde exista estaopcion,y

e conlaaportacionde pruebasdelatitularidad encaso delitigio. En Panamalas oficinas
de Derechode Autorse encuentranenlaDireccion Nacionalde Derecho de Autorenel
Ministerio de Cultura. Tel. (507)5014802. https://micultura.gob.pa/dnda/

Enresumen, puede decirse que ambas formas de proteccién son vélidas, pero que la protec-
cion de los disefios industriales registrados es mas fuerte y eficaz, ya que contempla tanto la
infraccion nointencionada como laintencionada o la negligente y se plasma enun certificado
que puede usarse como pruebaen caso delitigio porinfraccién. No obstante,implica también
un mayor esfuerzo financiero y administrativo, el proceso de registro requiere tiempoy la pro-
teccion que confiere no duratanto comoladel 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.

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

“Paraestimarelimporte delastasas de solicitud orenovacionde acuerdo con el Sistema de LaHaya, se puede con-
sultarelsiguienteinstrumento de célculo: www.wipo.int/hague/es/fees/calculator.jsp
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desleal, que pueden incluir, en concreto, la imitacion servil, los actos que puedan dar lugar a
confusidny los que supongan imitacion o utilizacidén de la reputacion de un tercero. No obs-
tante, laproteccion que confiere lalegislaciénrelativaalacompetenciadesleal esporlo gene-
ral considerablemente mas débil que la otorgada porlalegislacionrelativa al disefo industrial,
y las infracciones resultan mas dificiles de demostrar. La competencia desleal en el &mbito
del derecho de autor en Panama es regulada por la Ley 61 de 2002 sobre Derechos de Autor
y Derechos Conexos. Esta ley establece disposiciones que protegen los derechos de autory
abordasituaciones de competencia desleal que puedan afectaralos titulares de derechos de
autor. https://micultura.gob.pa/dnda/.

Adicionalmente, en Panama existe el Tercer Tribunal que se encarga de manejar temas de
competenciadesleal.


https://micultura.gob.pa/dnda/

Lo atractivo estaenlaforma

Para obtener mas informacion sobre:

» Laspequehasymedianasempresas (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

» Qrganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual: 34, chemindes Colombettes P.O.Box 18
CH1211 Ginebra 20 Suiza. Tel: + 4122 338 9111. Fax:+ 412273354 28

» Para los datos de contacto de las oficinas de la OMPI en el exterior, visite: www.wipo.int/
aboutwipo/es/offices
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