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MODULO VI

DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y ESQUEMAS
DE TRAZADO DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

A Introduccion

El presente moédulo versa sobre las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que
establecen las normas para la proteccion de los dibujos y modelos industriales
(articulos 25 y 26 de la Seccion 4 de la Parte Il del Acuerdo) y la proteccion de los
esquemas de trazado, o topografias, de circuitos integrados (articulos 35 a 38 de la
Seccion 6 de la Parte Il). Estas secciones, al igual que todas las secciones de la Parte I,
se han de leer conjuntamente con las disposiciones pertinentes de tratados anteriores en
materia de derecho internacional de la propiedad intelectual, que estan incorporadas
mediante referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC. En las secciones siguientes se indicara
cuales son esos tratados. Este médulo también se tendra que leer conjuntamente con
otras disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC que se explican en otros
moédulos (como las relacionadas con la no discriminacion, la observancia de los derechos
de propiedad intelectual (DPI) y la administracion de la propiedad intelectual). Siempre
gue sea procedente, se haran referencias cruzadas a otros moédulos.

B Dibujos y modelos industriales

Las obligaciones de los Miembros de la OMC con respecto a la proteccion de los dibujos y
modelos industriales figuran en los articulos 25 y 26, que conforman la Seccion 4 de la
Parte 1l del Acuerdo sobre los ADPIC. Con arreglo a estas disposiciones, la duracion de la
proteccion otorgada a los dibujos y modelos industriales equivaldra a 10 anos como
minimo, durante los cuales el titular de un dibujo o modelo industrial protegido debe poder
impedir la fabricacion, venta o importacion de articulos que ostenten o incorporen un
dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo 0 modelo
protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales. Ademas, los Miembros
deben cumplir las disposiciones pertinentes del Convenio de Paris sobre dibujos y
modelos industriales.

1 2Qué es un dibujo o modelo industrial?

La expresion "dibujo o modelo industrial" no esta definida en el Acuerdo sobre los ADPIC,
pero en general se entiende que se refiere al aspecto ornamental o estético de un articulo,
mas que a sus caracteristicas técnicas. Los dibujos o modelos pueden tener
caracteristicas tridimensionales, por ejemplo, la forma de un articulo, o bidimensionales,
como motivos, lineas o colores. Los dibujos y modelos industriales estan presentes en una
amplia variedad de productos industriales, entre ellos instrumentos médicos, relojes,
articulos de joyeria, aparatos eléctricos y vehiculos.

2 ¢Qué materia se ha de proteger?

Segun el articulo 25.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, se establecera la proteccion de los
dibujos y modelos industriales:

. nuevos u originales; y
. creados independientemente.
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Los Miembros podran disponer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no
difieren en medida significativa de dibujos o0 modelos conocidos o de combinaciones de
caracteristicas de dibujos o0 modelos conocidos (articulo 25.1). El requisito adicional de
creacion independiente permite a los Miembros prever una aplicacion acumulada de
novedad y originalidad, como ocurre en el marco de las leyes de algunos Miembros. Los
Miembros podran establecer que esa proteccion no se extendera a los dibujos y modelos
dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. Esto significa que los
Miembros pueden excluir de la proteccion como dibujos 0 modelos industriales las
caracteristicas que son necesarias para el funcionamiento técnico del producto.

Muchos productos a los que se aplican dibujos 0 modelos no son en si mismos nuevos y
son producidos por un gran namero de fabricantes, por ejemplo, cinturones, zapatos o
tornillos. Un dibujo o modelo para uno de esos articulos, por ejemplo un tornillo, no seria
en general susceptible de ser protegido como dibujo 0 modelo industrial si es dictado
exclusivamente por la funcion que esta previsto que el tornillo realice.

Esta disposicion deja un margen considerable para que los Miembros ajusten su sistema
de proteccion de los dibujos o modelos industriales mas hacia un sistema del tipo del
derecho de autor (basado en la proteccion contra la copia de obras originales) o mas hacia
un sistema del tipo de las patentes (que crea derechos exclusivos sobre la innovacion
tecnolégica) o combinando de distintas maneras los elementos identificados en la
disposicion.

a) Tramites generales para la proteccion de los
dibujos o modelos industriales

i) Tramites La Seccion 4 del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a los dibujos y modelos
industriales no prescribe ningln tramite que se deba cumplir antes de que se pueda
otorgar proteccion al titular de los derechos. No obstante, el articulo 62.1 reconoce
expresamente que los Miembros podran exigir que se respeten procedimientos y tramites
razonables. Por lo tanto, los Miembros pueden prescribir libremente tramites en sus leyes
y reglamentos, por ejemplo, con respecto a la presentacion de solicitudes, las tasas que
deben pagarse, el examen y la publicacion de esas solicitudes y su oportuno registro. Los
Miembros que optan por prescribir tales tramites deben, sin embargo, cumplir las
disposiciones del articulo 62 que establecen que esos procedimientos deben permitir un
otorgamiento o registro razonablemente rapido a fin de evitar que el periodo de proteccion
se acorte injustificadamente.

ii) Prioridad Como ocurre con las patentes y las marcas de fabrica o de comercio, el
derecho de prioridad dimanante del articulo 4 del Convenio de Paris, incorporado al
Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del articulo 2.1, se aplica por igual a los dibujos y
modelos industriales. Como ya se ha indicado, esto significa que, sobre la base de una
solicitud ordinaria de un dibujo o modelo industrial presentada por un determinado
solicitante en uno de los Miembros, el mismo solicitante (0 su causahabiente) goza de un
derecho de prioridad respecto de las solicitudes de proteccion presentadas en el territorio
de cualquier otro Miembro durante los seis meses siguientes. En ese periodo de seis
meses, esas solicitudes posteriores seran tratadas como si hubiesen sido presentadas el
mismo dia que la solicitud mas antiguay, por lo tanto, se beneficiaran de una situacion de
prioridad con respecto a todas las solicitudes relacionadas con el mismo dibujo o0 modelo
presentadas después de la fecha de la primera solicitud.
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b) Disposiciones relativas a los tramites para los dibujos
0 modelos industriales en el sector textil

Los dibujos 0 modelos textiles normalmente presentan un ciclo de vida de producto corto,
son numerosos y especialmente susceptibles de ser copiados. Por ello, se les presta
especial atencion en el articulo 25.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Segun esta disposicion,
las prescripciones para conseguir la proteccion de los dibujos o modelos textiles
—particularmente en lo que se refiere a su costo, examen y publicacion— no deben
dificultar injustificadamente las posibilidades de blsqueda y obtencion de esa proteccion.

La disposicion reconoce en particular tres esferas en las que podrian surgir problemas, a
saber, los costos, el exameny la publicacion. El cobro de tasas elevadas podria desalentar
a los solicitantes del sector textil, donde pueden ser necesarias numerosas solicitudes
para garantizar una proteccion eficaz; esto causaria sobre todo problemas para las
empresas y firmas pequenas de los paises en desarrollo. El examen de las solicitudes no
deberia demorar injustificadamente la concesiéon de la proteccion ni acortar su duracion
con el resultado de que la proteccion resulte ineficaz. Por Gltimo, la publicacion, que en
general se considera uno de los principios basicos de los sistemas de registro, podria, en
el caso de los dibujos 0 modelos textiles, tener el efecto perjudicial de facilitar la
falsificacion del dibujo o modelo publicado antes de poder comercializar los articulos
originales.

La disposicion reconoce expresamente que los Miembros tendran libertad para cumplir
esta obligacion mediante la legislacion sobre dibujos y modelos industriales o mediante
la legislacion sobre el derecho de autor, en cuyo caso la proteccion se otorga sin tramites
(véase el modulo II).

Los "dibujos 0 modelos textiles" podrian abarcar los dibujos 0 modelos bidimensionales
(por ejemplo, el motivo de la tela de una corbata o de una prenda de vestir, 0 un bordado),
asi como dibujos o modelos tridimensionales (por ejemplo, el modelo para un vestido).

3 ¢2Qué derechos se han de conferir?

De conformidad con el articulo 26.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, el titular de un dibujo o
modelo industrial protegido tendra el derecho de impedir que terceros, sin su
consentimiento, fabriquen, vendan o importen articulos que ostenten o incorporen un
dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo 0 modelo
protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

Es importante senalar la diferencia entre la proteccion para los dibujos y modelos
industriales y la proteccion para las marcas de fabrica o de comercio. Mientras que el
Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los titulares de las marcas de fabrica o de comercio
también han de poder impedir el uso de signos similares cuando ese uso dé lugar a
probabilidad de confusion entre los consumidores, los titulares de los dibujos o modelos
industriales solo tienen que ser protegidos contra la fabricacion, la venta o la importacion
de articulos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, 0
fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido. En otras palabras, el criterio
para determinar la existencia de una infraccion basicamente se refiere al acto de copiar,
mas que a enganar o a inducir a los consumidores a error.
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El articulo 5B del Convenio de Paris dispone que la proteccion de los dibujos y modelos
industriales no puede ser afectada por una caducidad cualquiera a modo de sancion, sea
por falta de explotacion, sea por introduccion de objetos semejantes a los que estan
protegidos. La "caducidad" en esta disposicion incluye medidas equivalentes, tales como
la anulacion, invalidacion o revocacion. Esto significa que los Miembros no pueden
permitir la revocacion o anulacion de la proteccion de los dibujos o0 modelos industriales
en aquellos casos en que el dibujo o modelo no haya sido producido en un pais o solo
haya sido importado en su territorio.

4 ¢Cuales son las excepciones permisibles?

Con arreglo al articulo 26.2, se podran prever excepciones con respecto a los derechos
conferidos al titular de los dibujos o modelos industriales, a condiciéon de que tales
excepciones:

. sean limitadas;

. no atenten de manera injustificable contra la explotacion normal de los dibujos
y modelos industriales protegidos; ni

. causen un perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular del dibujo
o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legitimos de terceros.

El texto de esta disposicion es similar al empleado en los articulos 13, 17 y 30 del Acuerdo
sobre los ADPIC. El articulo 26.2 en si no ha sido materia de una resolucion dictada para
resolver una diferencia en la OMC, de modo que no existen orientaciones directas sobre
la forma en que se interpretaria esta disposicion. No obstante, hay resoluciones de
solucion de diferencias que han abordado cada una de estas tres disposiciones similares,
considerando estos conceptos en formas que pueden influir en la interpretacion del
articulo 26.2, aunque cada diferencia se soluciona de manera independiente sobre la
base de los hechos de cada caso, y el contexto juridico y de politica de las excepciones a
los derechos sobre los dibujos 0 modelos es distinto a estas otras esferas de la legislacion
sobre la propiedad intelectual. Para mas detalles, véanse las explicaciones del articulo 30
en el médulo V, del articulo 13 en el médulo Il 'y del articulo 17 en el modulo lll. Las leyes
de algunos Miembros prevén excepciones como el uso privado, el uso para fines
experimentales o de ensefnanza y el uso anterior de un dibujo o modelo protegido.

5  ¢Cual es la duracion minima de la proteccion?

De conformidad con el articulo 26.3, la duracion de la proteccion otorgada equivaldra a 10
anos como minimo.

La palabra "equivaldra" permite a los Miembros mantener sistemas en los que el plazo de
proteccion se divide, por ejemplo, en periodos sucesivos de proteccidon mas cortos que se
pueden renovar previa peticion del titular de los derechos. Dado que el régimen previsto
en el Acuerdo sobre los ADPIC para los dibujos 0 modelos industriales no obliga a los
Miembros a exigir el registro de esos dibujos 0 modelos, la disposicion no especifica
cuando comienza el periodo de proteccion. Por lo tanto, podria ser la fecha de creacion,
como se dispone en las normas sobre el derecho de autor, o la fecha de la solicitud o de
la concesion, como prevén algunas leyes sobre dibujos y modelos industriales.
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C Esquemas de trazado (topografias) de los circuitos integrados

Las disposiciones sobre la proteccion de los esquemas de trazado de los circuitos
integrados figuran en los articulos 35 a 38, que conforman la Seccion 6 de la Parte |l del
Acuerdo sobre los ADPIC. Segln el articulo 35, los Miembros estan obligados a otorgar
proteccion a los esquemas de trazado (topografias) de circuitos integrados de
conformidad con las disposiciones del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de
los Circuitos Integrados ("Tratado IPIC" o "Tratado de Washington") y las disposiciones
adicionales de los articulos 36 a 38 del Acuerdo sobre los ADPIC. Estas ultimas
disposiciones se refieren a la duracion de la proteccion, el trato de los infractores no
intencionales, la aplicacion de la proteccion a los articulos que contienen circuitos
integrados infractores y las licencias obligatorias.

El Tratado IPIC fue negociado bajo los auspicios de la OMPI y firmado en Washington
en 1989, pero nunca ha entrado en vigor, dado que el nimero de paises que lo han
ratificado es insuficiente. Ahora, varias de sus disposiciones han adquirido caracter
vinculante para los Miembros de la OMC porgue han sido incorporadas al Acuerdo sobre
los ADPIC.

1  ¢Qué es un esquema de trazado (topografia)
de un circuito integrado?

Un circuito integrado (o "microplaqueta") es un dispositivo electronico que incorpora
distintos componentes electronicos en una uUnica plataforma "integrada" de material
semiconductor, normalmente silicio, configurado para desempenar una funcion
electronica compleja. Normalmente, un circuito integrado comprende elementos activos
como conmutadores electronicos y puertas (como los transistores o diodos) y
componentes electronicos pasivos (como las resistencias y los capacitadores). En lineas
generales, los circuitos integrados se clasifican en microprocesadores y memorias. Un
microprocesador normalmente realiza funciones de procesamiento de la informacion
porque posee circuitos l6gicos capaces de procesar electronicamente la informacion. Las
memorias permiten almacenar y recuperar datos.

Por lo tanto, un circuito integrado se forma cuando un circuito eléctrico miniaturizado es
incorporado a una microplaqueta. Todos los componentes activos y pasivos se crean en
el disco semiconductor durante el propio proceso de fabricacion y, por lo tanto, son
inseparables una vez producida la microplaqueta.

Un esquema de trazado, conocido también como "topografia de circuito integrado", esta
definido en el articulo 2.ii) del Tratado IPIC, incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC,
como la disposicion tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de
los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de algunas o todas las
interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposicion tridimensional preparada
para un circuito integrado destinado a ser fabricado. En otras palabras, un esquema de
trazado es la disposicion tridimensional de un circuito integrado, o sea, la organizacion de
componentes electronicos activos y pasivos en una microplagueta (hecha por lo general
de cristal semiconductor).

Dichos esquemas de trazado no son faciles de clasificar en las categorias preexistentes
de las normas sobre propiedad intelectual. Pueden ser demasiado funcionales para la
proteccion mediante el derecho de autor o como dibujos 0 modelos, pero no entranar
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suficiente actividad inventiva para justificar la proteccion mediante patente. Por ello, el
Acuerdo sobre los ADPIC contiene normas que se refieren expresamente a su proteccion.
No obstante, estas normas son lo suficientemente flexibles como para que los paises
puedan utilizar enfoques mas parecidos a las patentes, con tramites, o mas parecidos al
derecho de autor, sin tramites, seglin estimen conveniente.

El articulo 4 del Tratado IPIC, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, ofrece flexibilidad
en la aplicacion de esta proteccion respecto de los esquemas de trazado en la legislacion
nacional. En él se indica expresamente la posibilidad de obtener dicha proteccion
mediante la ley sobre derecho de autor, patentes, modelos de utilidad, dibujos 0 modelos
industriales, competencia desleal o cualquier otra ley o cualquier combinaciéon de dichas
leyes. Por lo tanto, los Miembros son libres de adoptar una ley aparte para los esquemas
de trazado de los circuitos integrados, pero pueden, subsidiariamente, cumplir su
obligacion de protegerlos previendo esa proteccion en las categorias existentes de leyes
sobre propiedad intelectual u otras.

2 ¢ Qué materia se ha de proteger?

Con arreglo al articulo 3.2) del Tratado IPIC, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, la
proteccion es aplicable a los esquemas de trazado que:

. sean originales en el sentido de que son el resultado del esfuerzo intelectual
de su creador; y

. no sean corrientes entre los creadores de esquemas de trazado y los
fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creacion.

Si bien la exigencia de originalidad es similar al concepto de originalidad que se utiliza en
relacion con el derecho de autor, la exigencia de que el esquema de trazado no sea
corriente se acerca mas al criterio mas objetivo de novedad de la legislacion sobre la
propiedad industrial. En el articulo 3.2) b) del Tratado IPIC se reconoce expresamente que
un esquema de trazado que utilice elementos que son corrientes puede cumplir estos
criterios si la combinacion de esos elementos es original y no corriente.

Ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni las disposiciones incorporadas del Tratado IPIC
establecen requisitos en materia de tramites para obtener la proteccion de un esquema
de trazado de un circuito integrado. No obstante, el articulo 7 del Tratado IPIC dispone
expresamente que los Miembros tienen libertad para exigir, como condicion de la
proteccion:

. que el esquema de trazado haya sido comercialmente explotado
ordinariamente en alguna parte del mundo (articulo 7.1));

. que la solicitud de registro del esquema de trazado sea presentada ante la
autoridad publica competente, junto con informacion que defina su funcion
electronica. Podra exigirse que el registro se efectle dentro de un cierto plazo
a partir de la fecha en que tenga lugar la primera explotacion comercial, y dicho
registro podra estar sujeto al pago de una tasa (articulo 7.2)).

Los Miembros son por tanto libres de prescribir o no dichos tramites en su legislacion. Sin
embargo, los Miembros que optan por prescribir tales tramites deben cumplir las
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disposiciones del articulo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC que establecen que esos
procedimientos deben permitir un otorgamiento o registro razonablemente rapido a fin de
evitar que el periodo de proteccion se acorte injustificadamente.

3 ¢Qué derechos se han de conferir?

Con arreglo al articulo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC y el articulo 6.1) a) del Tratado IPIC,
los Miembros consideraran ilicitos los siguientes actos:

. la reproduccion; y
. la importacién, venta o distribucién de otro modo con fines comerciales

de un esquema de trazado protegido, si se realizan sin la autorizacion del titular del
derecho. Estas prohibiciones también se aplican a los circuitos integrados en los que esté
incorporado ese esquema de trazado o un articulo que incorpore un circuito integrado de
esa indole.

Esto significa que el titular del esquema de trazado tiene el derecho exclusivo de autorizar
la reproduccion y la distribucién comercial del propio esquema de trazado protegido, asi
como de los productos que incorporen ese esquema (por ejemplo, los teléfonos moviles u
otros articulos electronicos de consumo).

4 ¢Cuales son las limitaciones y excepciones permisibles?

El Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado IPIC prevén varias limitaciones a los derechos
exclusivos del titular.

a) Reproduccion con propodsitos privados o de investigacion

El articulo 6.2) a) del Tratado IPIC incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC dispone que no
se considerara ilicita la realizacion, sin autorizacion del titular, del acto de reproduccion
de un esquema de trazado protegido, cuando el acto sea realizado por un tercero:

. con propodsitos privados; o
. anicamente con un objetivo de evaluacion, analisis, investigacion o ensenanza.

Esto significa que el titular del derecho no puede impedir la reproduccion privada (es decir,
no comercial) ni la reproduccién para los fines indicados supra.

b) Creacion paralela

El articulo 6.2) c) del Tratado IPIC incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC dispone que el
titular de un esquema de trazado protegido no podra ejercer su derecho respecto de un
esquema de trazado idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

¢) Infraccién no intencional

Los derechos del titular de un esquema de trazado protegido también son limitados con
respecto a la llamada "infraccion no intencional". En virtud del articulo 37.1 del Acuerdo
sobre los ADPIC, no se considera ilicito importar, vender o distribuir comercialmente un
circuito integrado que incorpora un esquema de trazado reproducido ilicitamente (o0 un
producto que contiene esa microplaqueta), si la persona que realiza u ordena tales actos
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no lo sabia, ni tenia motivos razonables para saberlo, cuando adquirié el circuito integrado
o el producto. Esto significa que no puede impedirse la distribucion comercial de un
esquema de trazado copiado ilicitamente (en una microplaqueta o en un producto que la
contiene) si la persona que actla ignora de buena fe que la microplaqueta estaba
reproducida ilicitamente.

Incluso después de informar debidamente sobre la microplagqueta infractora al "infractor
no intencional", se debe permitir que este siga distribuyendo las existencias disponibles o
previamente encargadas de esas microplaquetas o productos a cambio de una
compensacion al titular del derecho que sea equivalente a una regalia comercial
razonable. Por lo tanto, el infractor no intencional, incluso después de que se haya
enterado de que los productos que distribuye con fines comerciales incorporan una
microplaqueta infractora, debe estar autorizado para vender el resto de las existencias del
producto o de la microplaqueta en cuestion, siempre que pague al titular del derecho
regalias al valor comercial vigente. No obstante, cabe senalar que este privilegio del
"infractor no intencional" solo existe con respecto a los actos de distribucion comercial de
esguemas de trazado reproducidos ilicitamente, y no con respecto al acto de reproduccion
en si.

d) Agotamiento de los derechos

La cuestion del agotamiento y el hecho de que los Miembros no estan obligados a adoptar
un régimen particular de agotamiento en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC ya se han
analizado en el modulo I. El articulo 6.5) del Tratado IPIC, incorporado al Acuerdo sobre
los ADPIC, dispone expresamente que los Miembros podran prever el agotamiento de los
derechos de distribucion respecto de un esquema de trazado de los circuitos integrados
que haya sido puesto en el mercado por el titular o con su consentimiento.

e) Licencias obligatorias

Con respecto a las licencias obligatorias relativas a los esquemas de trazado de los
circuitos integrados, el articulo 37.2 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que se aplican
condiciones iguales a las establecidas para las patentes en los articulos 31 a) a 31 k) del
Acuerdo sobre los ADPIC. Para mas detalles sobre el articulo 31, véase el moédulo V.
Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC no especifica los motivos por los que los Miembros
pueden otorgar licencias obligatorias, en el articulo 31 c) del Acuerdo se estipula que, si
se trata de tecnologia de semiconductores, las licencias obligatorias solo podran otorgarse
para uso no comercial o para rectificar una practica declarada contraria a la competencia.

5  ¢Cual es la duracion minima de la proteccion?

De conformidad con el articulo 38 del Acuerdo sobre los ADPIC, la proteccion no finalizara
antes de la expiracion de un periodo de 10 anos contados a partir de la fecha de la
presentacion de la solicitud de registro o de la primera explotacidon comercial en cualquier
parte del mundo. Dado que el régimen del Acuerdo sobre los ADPIC acerca de la proteccion
de los esquemas de trazado no obliga a los Miembros a exigir el registro o la explotacion
comercial como condicion para la proteccion, el articulo 38 prevé que cualquiera de los
dos podra servir como punto de partida del periodo necesario de 10 anos de proteccion.
Como posibilidad adicional, el articulo 38.3 indica que los Miembros podran establecer
gue la proteccion caducara a los 15 anos de la creacion del esquema de trazado.



