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Lo atractivo esta enlaforma

Esta publicacién aborda el tema de los disefios industriales, un factor clave ala hora de deter-
minar el éxito de los productos enelmercado.

De acuerdo con la legislacidon en materia de propiedad intelectual (Pl), un disefio industrial
(también denominado “dibujo o modelo industrial”) consiste en la forma bidimensional o tridi-
mensional aplicadaalaaparienciaornamental o estéticade unproducto. Esloque hace queun
producto resulte atractivo paralos clientes, a diferencia de sus aspectos funcionales.

El atractivo visual y estético es una con sideracion clave que influye en las decisiones de los
consumidoresrespecto a su preferencia porun producto u otro. Los disefios industriales ayu-
danalasempresasadistinguir sus productos delos de sus competidoresy a potenciarsuima-
gen de marca. Enresumen, los disefios industriales son activos valiosos y por eso es muy im-
portante protegerlos de forma eficaz.

Esta publicacion es una adaptacion a la normativa de El Salvador del documento originario

publicado por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Una introduccidn a
los disenos industriales paralas pequenasy medianas empresas. N.° 498", el cual se ha modifi-

cado pararesponder alalegislacidon nacional salvadorefa por el Licenciado Danilo Rodriguez
Villamil y con apoyo bibliografico el Centro Nacional de Registros de El Salvador. De acuerdo
conlalicenciaCCBY 3.01GO la Secretaria de la OMPI no asume responsabilidad alguna porla
modificacion o traduccion del contenido original.

Enella se explicalo que sonlos disefios industriales y se exponen los aspectos masimportan-
tes de su proteccion, conel finde ayudar alas empresas aadoptar decisiones fundamentadas
en este ambito.

Sin embargo, esta guia no pretende en ningun caso sustituir el asesoramiento juridico de un
profesional.


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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Lo atractivo esta enlaforma

1. ;Qué es un diseno industrial?

En El Salvador, la ley define al Disefio Industrial como cualquier forma bidimensional o tridimen-
sional que, incorporado enun producto utilitario, le da una apariencia especial, y que es apto para
servirde tipo o modelo para su fabricacién. Enlenguaje corriente, suele entenderse por disefio in-
dustrial el conjunto que integranlaformaylafuncionde unproducto. Se dice que unsilléntiene “un
buendisefo” cuandoresultacémodoy agradable alavista. Enelmundo de laempresa, disefiarun
producto supone normalmente elaborar sus caracteristicas estéticas y funcionales, teniendo en
cuenta aspectos como la posibilidad de comercializar el producto, los costos de fabricacidny la
facilidad de transporte, almacenamiento, reparaciény eliminacion al final de su ciclo de vida.

Sillén DM/096353 FONKEL MEUBELMARKETING. Tomado de la guia original de la OMPI.

Desde una perspectivajuridica, se entiende que el disefio industrial comprende los aspectos or-
namentales o estéticos de un producto, protegiendo su forma externa. En la medida en que se
cumplan determinadas condiciones, esos aspectos pueden encontrarse protegidos en calidad
de disefios industriales, que son una forma de propiedad intelectual (Pl). No obstante, dicha pro-
teccidnno cubre los aspectos técnicos o funcionales del producto. Asi, en el ejemplo anterior uni-
camente la apariencia del sillén podria obtener proteccién como disefio industrial; la proteccidn
juridicade sus aspectos técnicos o funcionales, ensucaso, corresponderia aotros derechos dePlI.

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 automdvilesylas estructuras arquitecténicas; des-
de los disefos textiles hasta los del equipamiento deportivo. Los disefios industriales sonim-
portantes también para el envasado, elempaqguetadoyla presentacion de los productos.

Pornorma general, undisenoindustrial puede comprenderlos siguientes elementos:

» caracteristicas tridimensionales, como laforma del producto;
» caracteristicasbidimensionales, comolosadornos, figuras, lineas o colores del producto; o

» unacombinaciondelo anterior
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Ejemplo de undiseio tridimensional

Ritmo de Mercado O1VO1
Market Beat, S.Ade C.V.Registro 52 libro 6

Ejemplo de un diseio bidimensional

Ornamentacionparabolsas DM/084887 CALCAGNI, BARBARA. Tomado de la guia original
dela OMPI

Las funciones de los disefios creativos en el mundo de la empresa

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

» Adaptar los productos a determinados segmentos del mercado: ligeras modificaciones
en el disefo de un producto, por ejemplo el de unrelojde pulsera, pueden lograr que este
resulte mas atractivo para distintas franjas 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 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, los ordenadores o los automoviles.

» Fortalecerunamarca:los disefios creativos puedenirasociados amarcas conelpropdsito
dereforzarlaimagen corporativa de una determinada firma. Muchas empresas han cose-
chado éxitos de ventas al crear o modificar suimagen de marca dedicando una atencidén
especial al disefio del producto.
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Disefio de Ferrari, nUmero de Expediente 2021006379; titular FERRARI S.p.A; Titulo carro/
carrodejuguete.

Furgdn Seco con Lamina interna. 2023006759. Industrias Superior, S.A.

2. ;Por qué proteger los disefos industriales?

Laproteccion delos disefios debe formar parte de la estrategia comercial e inversora de cual-
quier disefador o fabricante, porlas siguientes razones:

» Undisenoindustrial 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-
cioncompetitivade estey se le ayuda a obtenerunagananciajustaacambiodelasinversio-
nesrealizadas para creary comercializar el producto.

» Un disefio puede incrementar considerablemente el valor comercial de un producto al ha-
cerlomasatractivoyllamativo paralosclientes, y puedellegaraserincluso suargumento de
venta mas 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
es elvalorque tiene paralaempresa.

» Laexclusividad que proporciona el derecho sobre un disefio registrado permite a su titular
concederunalicenciade uso aterceros acambio del pago de unaregalia, o cederovender
elderecho aterceros.
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Lampara de suelo DM/081858 WIN SRL. Tomado de la guia original de la OMPI.

Poner el foco en el diseho

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 la mayoria de los paisesincluyenunalar-
galistade productos paraelhogar, como porejemplo lamparas.
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3. ;Que derechos otorgala proteccionde los
disenos industriales?

Enla mayoria de los paises, los disefios industriales debenregistrarse enla oficina de Pl pertinente
para gozar de proteccién en virtud de la legislaciéon sobre disefios industriales. Tras el registro, se
puede obtenerunderecho exclusivo paraimpedirla copia oimitacién no autorizada del producto.

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 disefilo que sea una
copia, o fundamentalmente unaimitacion deldisefioregistrado, cuando esos actos serealicen
con fines comerciales.

Elregistrodelosdisefosindustriales 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 para los
disenos industriales?

Entérminos generales, puede solicitar el registro de un disefio industrial la persona que lo haya
creado o, si trabaja en el marco de un contrato laboral, suempleador. El solicitante puede ser
tanto una persona fisica (por ejemplo, un disefiador) como una persona juridica (por ejemplo,
una sociedad). 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 pormedio de un apoderado o representante debidamente autoriza-
do porlaoficinade Pl pertinente.

5. ;Donde puede registrarse un diseino
industrial?

Pararegistrarun disefio industrial se debe presentar una solicitud en el Registro de Propiedad
Intelectual del Centro Nacional de Registros. La solicitud puede presentarse en fisico en dicha
oficinaoenlineabajolaBase de datos de Agentes de Propiedad Intelectual, El Centro Nacional
de Registros (CNR) ofrece un formato de Word editable enla paginaweb de dicha oficina

6. ;Que puede registrarse como diseno
industrial?

El Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros examina habitualmente
los requisitos formales de una solicitud, como el requisito de incluir una reproduccion de cali-
dad deldisefioindustrial o de que se hayan abonado las tasas pertinentes.
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Se puede encontrarunallista de oficinas de Plenwww.wipo.int/directory/es/urls.jsp

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 definicidn de lo que es un disefio de acuerdo con la Ley de Propiedad
Intelectual.

» Eldisefio debe sernuevo. Un disefio es nuevo si no se ha hecho publico anteriormente nin-
gun otro disefio idéntico. Un disefo industrial no se considerara nuevo cuando por si sélo
presentadiferencias menores o secundarias con otros anteriores, o solo serefierao aplique
aotrotipo de género de productos.

» Eldisefio debe seroriginal. Un disefio es original silo ha creado de forma independiente un
disefiador y no es copia ni imitacion de otros disefios. Los disefios no son originales si no
difierenenunamedidasignificativa de disefios conocidos o de combinacionesde caracte-
risticas de disefios conocidos.

» Eldisefio debe tenercaracterindividual. Se cumple este requisito silaimpresion 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.

Ejemplo delogotipo

DM/086533 RPTECHNIK GMBH. Tomado de la guia original de la OMPI.

Tradicionalmente, los disefilos han ido asociados a las caracteristicas de productos manufac-
turados, como la forma de un zapato, el disefio de un pendiente o la ornamentacidn de una
tetera. Sin embargo, con la llegada del mundo digital la 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
tipograficas, lapresentacién graficaque aparece enlas pantallasdelas computadorasydelos
teléfonos moviles, etcétera.

13-
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Ejemplos de simbolos graficos

DM/097710 KABUSHIKIKAISHA BIGWEST. Tomado de la guia original de la OMPI.

Ejemplo deicono parauna aplicaciéon

Disefo industrial fosalud . Expediente 2023006679; Titular FONDO SOLIDARIO PARA LA
SALUD; Titulo SISTEMASINTEGRALES DEL FOSALUD

Los derechos exclusivos y laempresa

Imaginemos que una empresa ha disefiado unas tijeras de podar con un disefio innovador, que las ha
registrado en la correspondiente oficina nacional de Ply que, en consecuencia, ha obtenido los de-
rechos exclusivos respecto a todas las tijeras de podar que utilicen ese disefo. La proteccion de un
disefo industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotacidn del
disefio industrial. En tal virtud y con las limitaciones previstas en la ley, el titular tendra el derecho de
actuarcontracualquierpersonaque, sinsuacuerdo, fabrique, venda, ofrezcaenventa, utilice,importe
o almacene para alguno de estos fines, un producto que reproduzca o incorpore el disefio industrial
protegido, o cuya apariencia ofrezca unaimpresién generaligual ala del disefio industrial protegido.

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

Tijeras de podar DM/077406 FISKARS FINLAND OY AB. Tomado de la guia original de la OMPI.

.14 .
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7. ;Que disenos no pueden optarala
proteccion que otorgan los derechos sobre
los disenos?

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

» Los disefios que no cumplanlos requisitos de novedadyy, originalidad tal como se han defi-
nido anteriormente.

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

» Losdisefios queincorporensimbolos o emblemas oficiales, como labanderanacional.

» Losdisefios que se consideren contrarios al orden publicoylas buenas costumbres.

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

Enfuncidnde lalegislacion aplicable, puede haber mas restricciones respecto alo que puede
registrarse como disefio, porlo que es aconsejable consultar con un agente de Pl o conla ofi-
cinapertinente de PI.

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 disefos
despuésde efectuarunexamen puramente formal paraasegurarse de que se hancumplidolos
requisitos administrativos, mientras que en muchas otras se llevan a cabo ademas un examen
sustancial en el que se verifican la novedad y/o la originalidad respecto a los demas disefios
que figuran en sus registros. En consecuencia, el contenido de una solicitud de registro de un
disefioindustrial puede variar entre unajurisdicciony otra.

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

» EnElSalvador, lasolicitud deregistrode undisefoindustrial serd presentadaalRegistroyenella
seidentificard al solicitante y al creador del disefio y se indicara el tipo o género de productos a
los cuales se aplicara el disefio y la clase o clases alas cuales pertenecen dichos productos de

.15 -
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acuerdo con la clasificacion, La solicitud sera acompafada de representaciones graficas del
disefoy delcomprobante de pago de los derechos establecidos. Una solicitud de registro de
disefo industrial no serd admitida a tramite y no se le asignara fecha de presentacién, sial mo-
mento de presentarse no contiene almenoslos siguientes elementos: Laidentificacion delsoli-
citante y sudireccién en El Salvador para efectos de notificaciones; unarepresentacién grafica
deldisefoindustrial;y el comprobante de pago delos derechos establecidos.

Unavezregistrado undisefoindustrial en el registro de disefios industriales de la oficina de P,
estaemite un certificado deregistro para el titular.

Elregistro publicara por cualquier medio conocido en su volumen, larelacién de los certifica-
dos concedidos, con la descripcidn y dibujos necesarios para hacer conocer los disefios in-
dustriales acordados. Unejemplar de esta publicacion quedara en el Registro, afinde que sea
consultado portodo aquel que lo deseare.

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

En El Salvador se puede proteger el disefio para varias categorias de la clasificaciéon de Locar-
no. Asi, por ejemplo, si se pretende proteger el disefio industrial de una ldmpara y un coche,
habria que presentardossolicitudes distintas, puesto quelas “ldmparas”ylos “coches” no per-
tenecenalamisma clase de productos.

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 disefio en cuestion. En la mayoria de las oficinas de Pl se usa
la Clasificacién Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (Clasificacién de Locarno).
Tanto la Clasificacion de Locarno como el Arreglo de Locarno que establece una Clasificacion In-
ternacional paralos DibujosyModelos Industriales se puedenconsultarenelsitioweb de la OMPI:
WwWw.wipo.int/classifications/locarno/es/index.html

En general, el concepto de unidad del dibujo o disefio significa que todos los disefios corres-
ponden al mismo concepto creativo. En particular, y aunque cada solicitud deba limitarse aun
solo disefio, en muchas jurisdicciones se permite que una misma solicitud contenga “varian-
tes” de ese diseflo, mientras que en otras se admite una excepcion alanorma del “disefio Uni-
co” cuando todos los disefios se relacionen conun “conjunto de articulos”.

» Entre las variantes cabe incluir, por ejemplo, una serie de tablas de dos ruedas autoequili-
bradas que se diferencien Unicamente por el color. En términos generales, las “variantes”
debenaplicarse almismo articulo y no debe haber diferencias sustanciales entre ellas.
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» Un“conjunto”,encambio, se define comounaserie de articulos del mismo 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)y los electro domésticos (un secador de peloy sus accesorios).

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

Ejemplo de un “conjunto”

@ (

Juegode cubiertos DM/080996 SAVIO FIRMINO DISAVIO GUIDOEC.S.N.C.Tomadodela
guiaorignal de la OMPI.

Ejemplo de una “variante”

o100

Tablas de dos ruedas auto equilibradas DM/089858 NINEBOT (BEIJING) TECH. CO., LTD
Tomado de la guia orignal de la OMPI.

10. ;Cuanto cuesta proteger un diseiho
industrial?

Los costosreales de protegerun disefio industrial varian sustancialmente de un pais a otro, por
lo que conviene tener presentes los distintos tipos de costos que puede suponer el proceso.
Paraelregistro en El Salvador:
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» Halbra que abonar una tasa de presentacion/registro a la oficina de PI. El importe de esta
tasaesde US$57.14 (en 2024). Unagente de Pl podré facilitarle méas detalles sobre las tasas,
obienpodranindicarselos enla oficina pertinente de PI.

» Habrdtambién costos asociados ala contrataciénde unagente de Pl, encaso de que el so-
licitante decidarecurrira sus servicios.

» Existen costos de publicacion. Poruna vez es publicado el Disefio Industrial, que debe pa-
garse al Diario Oficial, y cuyo costorondalos US$ 25.00 (en 2024).

» Puede habertambién costos asociados ala traduccién de la documentacién pertinente, si
se pretende protegerundisefioindustrial en el extranjero.

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

Mantener la confidencialidad del disefio es absolutamente esencial, puesto que es preciso
gue sea nuevo para que sea susceptible de proteccidn. Si se muestra el disefio a otras perso-
nas, es aconsejable hacerlo en el marco de un acuerdo de confidencialidad en el que se esta-
blezca de forma clarasu 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-
dicar la prioridad de una solicitud anterior. El expediente de una solicitud en tramite no puede
ser consultado por terceros antes de la publicacidn de la solicitud, salvo que el solicitante dé
su consentimiento escrito.

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 sin que se haya solicitado el registro de su disefio, se considerara que este ha perdi-
do sunovedady que yano es susceptible de proteccién envirtud del derecho sobre los dise-
nosindustriales. No obstante, enlos paises enlos que se permite un periodo de gracia, todavia
puede presentarse una solicitud dentro de ese periodo y el disefio se seguird considerando
novedoso, aungue ya se hayahecho publico.

Esoesloqueocurre, porejemplo, cuandolosarticulosquellevanincorporado eldisefio se ven-
denoexhibenenunaferiacomercial o se danaconocerenuncatdlogo, folleto o anuncio publi-
citario, antes de que se presente la correspondiente solicitud.

Sinembargo, lanormativasalvadorefiano prevé unperiodo de gracia,y teniendoencuentaque
este tipo de opciones se ofrecerdn entodo caso porun periodo limitado de tiempo, amenudo
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es aconsejable mantener la confidencialidad del disefio hasta que se presente la solicitud de
proteccidon.No debe olvidarse que, aunque se pierdanlos derechos sobre el disefio, es posible
que subsistan otras opciones de proteccién envirtud de la legislacidn en materia de derecho
de autor'o de competenciadesleal.

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

Elcreadordeundiseno, estoes, eldisefiador, suele serel primertitulardel diseno,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 sushorasde trabajo enlasinstalaciones delaempresaempleadora
y como parte de las funciones que le hayan sido encomendadas, el disefio y los derechos co-
nexos seran propiedad del empleador, o bien el disefiador puede estar obligado a cedérselos
de forma oficial y por escrito.

Sieldiseno es obrade un diseflador externo en el marco de un contrato de prestacion de ser-
vicios, porregla generallos derechos seran propiedad de la em presa que haya encargado su
realizacién. En estos casos, se considera que el disefo 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 dura la proteccionde un
diseno industrial?

En El Salvador, elregistro de un Disefio Industrial se concedera por10 afios, contados desdela
fecha de presentacién de la solicitud en el pais, todo conforme a la Ley de Propiedad Intelec-
tual de El Salvador.

15. ;Qué hacer si el diseno combina
caracteristicas funcionales y esteticas?

Sedaconfrecuenciael caso de que unnuevo producto combina mejoras funcionales conele-
mentos estéticos in novadores. Los distintos aspectos del producto pueden protegerse en
virtud de diferentes derechos de Pl. Esimportante tener presente la diferencia basica entre los
disefiosindustrialesy las patentes/ modelos de utilidad:

'Sobrelaprotecciondelos disefiosindustriales envirtud delalegislacion en materia de derecho de autorode com-
petenciadesleal, véase méas adelante en esta guialasecciontitulada: “Otrosinstrumentosjuridicos para proteger
los disefosindustriales”.

.19



Lo atractivo esta enlaforma

» Las patentes y los modelos de utilidad se aplican a invenciones que suponen una mejora
funcional para un producto, mientras que la proteccion de los disefios industriales cubre
Unicamente su apariencia o atractivo externo.

» Para obtener un derecho exclusivo sobre las caracteristicas funcionales de un producto, es
recomendable solicitarlaprotecciénde unapatente ounmodelo de utilidad o, cuandolafun-
cionno se 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”

Modelo de utilidad Contador Autosuficiente. Market Beat, S.A. de C.V. Este modelo de uti-
lidad se encuentra en la etapa de examen de fondo. El disefio industrial se encuentra debi-
damenteregistrado bajo elnumero 52 del Libro 6 de Disefios Industriales.

:Se puede presentarunasolicitud de patente y unasolicitud de registro de disefo industrial en
relacién conelmismo producto? Si.

16. Concesion de licencias sobre los disenos
industriales

Se concede una licencia de utilizacion de un disefio 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 delicenciaentreambas par-
tes, enelque se especificanlas condicionesy el alcance delacuerdo.

Autorizara otros para que utilicen determinados disefios industriales a través de un contrato de
licencia permite al concedente obtener una fuente adicional de ingresos, y es una manera ha-
bitual de explotarlos derechos exclusivos sobre los disefos registrados que otorga el derecho
sobre los disefos industriales. También permite al concedente entrar en mercados en los que
de otro modo no habria podido entrar.
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Esfrecuente que enlos contratos delicencia se establezcanlimitacionesrespecto alos paises
enlos que el concesionario podra utilizar el disefio, la duracién de la licencia otorgaday los ti-
posde productos conlos que podra utilizarse el disefio. Para otorgarunalicencia de utilizacion
de un disefio en el extranjero, el concedente deberia haber obtenido previamente la protec-
ciondeldisefoindustrialenlos paises de que se trate, o almenos haberpresentadola solicitud
correspondiente. En caso contrario, el disefio no se encuentra protegido endichos paisesyno
hay razén para que se tenga que pedir autorizacion para utilizarlo. La proteccidon de los disefios
industriales en el extranjero se aborda enla siguiente seccién de este folleto.

Los acuerdos relativos a licencias de utilizaciéon de disefios industriales suelen formar parte de
contratos delicenciade mayoralcance, enlos que se contemplantodoslos 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 noregistrados, aunque solo durante un breve periodo de tiempo.

Taleselcaso, porejemplo, delaUnion Europea, donde los disefios noregistrados disponende
una proteccion que dura tres aflos desde la fecha en que el disefio se hizo publico por primera
vezen el territorio de laUnidn Europea.

La legislacién salvadorefia permite la proteccion de un disefo no registrado, cuando se haya
realizadolaprimeradivulgaciondel disefioindustrialen el pais. Se considerard nuevo undisefio
industrial si no se ha divulgado o hecho accesible al publico en el pais, mediante una publica-
ciontangible o mediante la venta, la comercializacién, el uso o cualquier otro medio, siemprey
cuandoocurrandentrodelos dos afios anteriores alafechade divulgacionolafechaenquese
presente la solicitud deregistro del disefio industrial.

La proteccion de los disefios 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-
dasconlaproteccidondelos disefos. Porejemplo, el tipo de proteccion, los costos, la efectividad
de la proteccidny las cuestiones relativas a la titularidad de los disefios pueden ser factores im-
portantes paralatoma de decisiones como las siguientes:

» alahoradedecidirsiconvienerealizarlos disefios dentrodelaempresaocontratarlos ser-
vicios de una agencia externa;

» alfijarlas fechasenlas que sevaa utilizar por primera vezun disefio nuevo en campanas de
publicidad o mercadotecnia, o en presentaciones publicas en ferias comerciales;

» aldecidirlos mercados de exportacionhacialos que se quieren orientarlas ventas;

» alvalorarsiconviene concederlicencias o cederlaexplotacion del disefio aterceros,acam-
bio de unaremuneracién econdmica, asicomo el mejormomentoy estrategia para hacerlo.
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18. ;Por que conviene proteger los disenos
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 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.

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 proteccidén en otros territorios.

Hay tres maneras de protegerlos disefios industriales en el extranjero.

» Lavia nacional: pueden presentarse solicitudes separadas en las distintas oficinas nacionales
dePldelospaisesqueinteresen. Elproceso puederesultarcomplejoycaro,yaque porlogene-
ralhabra que traducirel contenido dela solicitud alidioma nacional pertinente y abonaren cada
casolastasas administrativas, que puedenvariar de forma considerable entre un paisy otro.

» 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:

¢ la Organizacién Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), en la que pue-
den presentarse solicitudes de proteccion para disefios industriales en diversos pai-
ses africanos;

e |la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), en la que se puede obtener
proteccidn en el territorio de Bélgica, los Paises Bajos y Luxemburgo;

o 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
laUnidn Europea;
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¢ la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), en la que se puede obte-
nerproteccién en el territorio de sus Estados miembros.

Se puede consultaruna lista de oficinas nacionales y regionales de Plen www. wipo.int/direc-
tory/es/urls.jsp

» Laviainternacional: sise quiere abarcarunazonageograficamasamplia, se puede presen-
tarunasolicitudinternacional ala OMPI. El Sistema de LaHaya para el Registro Internacional
de Dibujos y Modelos Industriales proporciona un mecanismo sencillo y costo eficaz para
solicitar proteccion paralos disefios industriales en diversos paises u organizaciones inter-
gubernamentales, como la UE o la OAPI. Mediante la presentacién de una “uUnica” solicitud
internacional, se puede obtenerun conjunto de derechos derivados de unregistro interna-
cional valido en un gran numero 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
disefo, yaque el Sistema de LaHaya ofrece la posibilidad de efectuaruna “gestion centrali-
zada”, esdecir,de quelas distintas operaciones que tienenlugar durante el ciclo de vida del
disefio (renovaciones, modificaciones, etc.) puedan gestionarse también a través de una
peticion unicarecibiday tramita da directamente porla OMPI.

Nota: El Salvador no es parte de los sistemas regionales ni ha implementado el sistema de La
Haya

Se puede encontrarunalista de Partes Contratantes del Arreglo de La Haya relativo al registro
internacional de dibujos y modelosindustriales en: www.wipo.int/hague/es/index.html
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21. ;Como se pueden hacer valer los derechos
relativos alos disenos en caso de infraccion?

Undisefoindustrial registrado se infringe cuando un tercero fabrica, pone ala venta, oimpor-
ta articulos que ostentan o incorporan un disefio que sea una copia, o fundamentalmente una
imitacion, del disefio protegido, sinla autorizacién del titular del derecho.

Laprincipalresponsabilidadenrelaciénconladeteccidndelasinfraccionesdelderecho sobre
un disefio industrial y la adopcidn de medidas frente a ellas recae sobre el titular del derecho.
En otras palabras, el titular es el responsable de vigilar el uso que se haga de su disefio enlos
mercados fisicos y enlinea, detectarlos usos infractores y decidir si conviene emprender ac-
ciones contraellos, de qué maneray en qué momento.

Hacervalerun disefio industrial, aligual que cualquier otro derecho de P, puede seruna cues-
tioncompleja. Siempre que se sospeche de una posible infraccién, es aconsejable recurrirala
asistenciajuridica de un profesional. Una primera medida puede consistiren enviarunacarta al
presunto infractor en la que se le intime a cesar enla practicailegal y se le informe del posible
conflicto entre los dos disefos. No obstante, el titular del derecho tiene que estar seguro de
que los derechos sobre el disefio sonvalidosy quelainfraccidn 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 en linea, 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 proveedor del servicio (es decir, el operador del mercado enlinea).

Silosintentos de conminar al presunto infractor mediante una carta para que cese enla practi-
cailegalnohandadoresultadoylainfraccion persiste, puede sernecesario emprenderaccio-
nes legales. Se pueden adoptar diversas medidas. Por ejemplo, si se tiene conocimiento del
lugardondesellevaacabolaactividadinfractora, talvezse puedaactuarde manerasorpresiva
y obtener una orden de registro e incautacién (generalmente dictada por un tribunal compe-
tente) para efectuarunregistro sin previo aviso enlos locales del presuntoinfractor.

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

De modo mas general, para proteger el valor de undisefio registrado también esimportante vigilar
peridodicamente el registro de disefios para comprobar que ningun tercero trate de registrar otro
disefio idéntico o similar. Los proveedores de servicios, en particular los abogados y otros profe-
sionales de la Pl, pueden ayudar a efectuar esa vigilancia. También existen instrumentos de bus-
quedaentrelosregistros de disefos. Uno de estosinstrumentos esla Base Mundial de Datos sobre
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DibujosyModelos dela OMPI; otraes DesignView. Si el titulardel derecho descubre que untercero
ha registrado o estd tratando de registrar un disefio idéntico al suyo, o uno que no produzca una
impresion global distinta, puede hacervaler suderecho previoy o bien oponerse alregistro del di-
sefio posterior o bienrequerir que el registro del mismo 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:

» Porlogeneral, elderecho de autor otorga derechos exclusivos enrelacion con obras literarias
oartisticas. Hayjurisdicciones enlas que los disefios pueden serreconocidos como obras de
arte o de arte aplicado y pueden optar a la proteccién que confiere el derecho de autor. Eso
puede suponer una opciodn atractiva para las pymes, puesto que el derecho de autor dura en
generalmastiempo que la proteccion de los disefios industriales y no requiere registro.

» Ademas, siundisefoindustrial funcionacomounamarcaenelmercado, cabelaposibilidad
deregistrarlocomo 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 proteccion de una marca puede durar
untiempo indefinido, siempre que se siga utilizando y se renueve peridédicamente.

» La legislacion 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?

En El Salvador, la legislacién aplicable contemplala posibilidad de proteger determinados di-
sefospormediodelderechodeautor,como porejemplolosdisefos que se encuentranincor-
porados en productos textilesy tejidos.

Telaestampada DM/094167 IPEKER TEKSTIL. Tomado de la guia orignal de la OMPI.

Enmuchos paises se puede obteneruna proteccion acumulativa paraun mismo disefio (es de-
cir,envirtudtanto delderecho de autorcomo delalegislaciénsobre disefiosindustriales), aun-
que enalgunos las dos formas de proteccidon son mutuamente excluyentes.

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

» Envirtud delalegislacién relativa alos disefios industriales, es necesario registrar el disefio an-
tes de su publicacién, divulgacién o utilizacién en publico, por lo menos en el pais en el que se
pretende obtener la proteccion. El certificado de registro que se emite para dar fe de que el
disefio se encuentra protegido en virtud de la legislacion pertinente puede ser Util en caso de
infraccidn, ya que constituye unabase sélida parahacervalerlos derechos exclusivos del titular.

» Enelcasodelas 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

» Laproteccionde los disefios industriales dura 10 afios. Debe tenerse en cuenta que el pro-
ceso de registro de los disefios industriales puede llevar tiempo, lo que no siempre resulta
adecuado para productos que dependende las tendencias del momento (por ejemplo, los
productos de moda).

» Enlamayoriadelos paises, el derecho de autor se mantiene vigente mientras vive el autory
durante 70 afios después de sumuerte.

Alcance de la proteccion

» Elderecho que se obtiene mediante elregistro de un disefio industrial es un derecho abso-
luto, en el sentido de que un eventual plagio o uso indebido se considera infraccidn tanto si
esdeliberadocomosinoloes.

» Envirtuddelalegislacionde derecho de autor, existe infraccion cuando una obrareproduce de
formadeliberadaonegligenteunaparte olatotalidad deunaobrapreviaprotegidaporderecho
de autor. Esolovuelve en general mas complicadoy caro de hacervaleren caso deinfraccion.

Tipos de productos

» Enla 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. Ladistinciénno estd
siempre clara, aunque hay disefios, como la forma de los productos manufacturados, que
tienen pocas probabilidades de obtener proteccién en virtud del derecho de autor, mientras
gue otros, como los disefos textiles, suelen estar cubiertos porambas formas de proteccion.
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Costos

» El registro de un disefio requiere el pago de una tasay puede implicar la contratacién de
un agente de Pl para que preste asistencia enla presentaciéon de la solicitud, conlos consi-
guientes costos adicionales.?

» Eldepdsito de una obra aunque no es obligatorio es muy recomendable para tenerun me-
dio probatorio de los derechos de propiedad intelectual que se derivan de dicha obra, y
tambiénimplica el pago de unatasa ante la oficina nacional.

Enresumen, puede decirse que ambas formas de proteccion son validas, pero que la
proteccion de los disefos industriales registrados es mas fuerte y eficaz, ya que con-
templa que dicho disefio excluye a terceros eneluso oimitaciénde éste .

En todo caso, y especialmente en el supuesto de que no se registre el disefo, conviene tener
bien documentadas todas las etapas de su elaboracion. También puede ser Util firmary fechar
todos los bocetos y archivarlos de forma adecuada. Esto es fundamentalmente importante
para actuar en contra de terceros que indebidamente hayan solicitado o registrado el disefio
industrial. En estos casos, la persona afectada, es decir, el legitimo titular del derecho puede
solicitaraltribunal competente que sereivindique su derecho ya seatraspasandole la solicitud
o elregistro del disefio industrial en disputa.

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

EnElSalvador, los disefios industriales se encuentran protegidos porlalegislacion sobre com-
petencia desleal. Asi, un disefio puede estar protegido frente a los actos de competencia
desleal, que pueden incluir, en concreto, la imitacién servil, los actos que puedan dar lugar a
confusiénylos que suponganimitaciéno utilizaciéon de lareputaciénde untercero. No obstan-
te, la proteccién que confiere lalegislacidn relativa a la competencia desleal es por lo general
considerablemente mas débil que la otorgada por la legislacion relativa al disefio industrial, y
lasinfraccionesresultan mas dificiles de demostrar.

2Paraestimarelimporte delastasas de solicitud puede consultarla siguiente paginaweb. https://www.e.cnr.gob.
sv/ServiciosOL/portada/rpi.htm
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Para obtener mas informacion sobre:

» Laspequenasymedianasempresas (pymes)yla OMPI, visite: www.wipo.int/ sme/es/index.

html

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

gue/es/index.html



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