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La clave parala Propiedad Intelectual

Esta obra esunaadaptaciéon de la publicacion conjunta del Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC (CCl)y la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) “ La clave de
la Propiedad Intelectual: Guia para Pequenosy Medianos Exportadores”, publicadaen2003,y

se ha elaborado con el consentimiento previo del CCI. EI CCl no asume ninguna responsabili-
dadenrelacion conlatransformacion del contenido original.

Esta es una adaptacioén a la normativa de Perd del documento originario publicado por en
2004, titulado La clave de la propiedad intelectual. Guia para pequefios y medianos exporta-
dores. (wipo.int). Esta destinada a pequefios y medianos exportadoresy alas instituciones de
apoyo al comercio de Peru, en ella se explican conceptosy principios basicos sobre la Propie-
dadIntelectual (Pl); abarcacuestionesrelativas alatitularidad delos derechosporlosemplea-
dos, contratacion, licencias y transferencia de tecnologia; subraya la importancia que tienen
las cuestiones relativas a la Pl al preparar planes y estrategias de negocios, de comercializa-
cionyde exportacién,y se ocupa de laproteccion en el extranjero de los derechos de Pl; estu-
dialos vinculos entre las reglamentaciones y normas relativas a la Pl, al comercio electrénico;
considera los aspectos de los derechos de Pl relativos a la valoracion y al financiamiento y la
observancia.

El documento originario se ha modificado para responder a la legislacion nacional de Peru
por la Abogada y Magister en Propiedad Intelectual e Innovacién Sra. Lourdes Milagros
Suarez Mallqui. De acuerdo conla Creative Commons License the Attribution-noncommercial
4.0 International (CC BY-NC 4.0). La Secretaria de la OMPI no asume responsabilidad alguna
porlamodificacion o traduccidn del contenido original.

Descargo deresponsabilidad: Lainformacion contenidaenlapresente guiano suple elaseso-
ramiento juridico profesional. Su principal objetivo es proporcionar datos basicos.
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Prologo

En un entorno comercial mundializado y en un mercado cada vez mas concurrido, las peque-
Aasy medianas empresa (PYME) deben encontrarla manera de diferenciar sus productos para
atraeralosconsumidores. Algunas estrategias utilizadas porlas PYME parallegaraseroaman-
tenerse internacionalmente competitivas son la introduccion de productos nuevos o mejora-
dosylaadopcién de nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar productosy servi-
cios.Amedidaquelainnovacion,lacreatividadylosconocimientos se conviertenenelementos
esenciales de lacompetitividad, las empresas se enfrentan cada vezmas conlanecesidad de
encontrar medios para gestionar con eficacia suinnovacion, creatividad y conocimientos.

Lagamadeinstrumentos que ofrece el sistemajuridico de la propiedadintelectual (Pl) presen-
taalostitulares de derechos de Plunamultiplicidad de opciones para gestionar suinnovacion,
conocimientosy creatividad. Los derechos de Pl permiten alas empresas diferenciar sus pro-
ductosy/oservicios delos delacompetenciay conseguirtambiénunnivel de exclusividad que
contribuye aasegurarsucuotade mercado, reduciendolosriesgoseincertidumbres que con-
llevalaintroducciénde productosy/o servicios nuevos o mejorados enelmercado. Enespecial
los derechos que otorga el sistema de la Pl permiten a los titulares de derechos de Pl tenerla
exclusividad de sus secretos comerciales, marcas, disefios, invencionesy creaciones literarias
o artisticas, con lo cual: 1) disminuye la probabilidad de que la competencia copie o imite los
productos y/o servicios de laempresa; 2) aumentan las opciones practicas para comercializar
u ofrecer productos y/o servicios nuevos o mejorados; y 3) responda con mayor efectividad a
las posiblesviolaciones delos derechos de Pl. Una estrategia de Pl bien elaborada puede ayu-
dar a maximizar el potencial de su empresa o emprendimiento, si comprende y utiliza de ma-
nera adecuada las ventajas que ofrece el sistema de proteccidon delos derechos de Pl, podra:

» Asegurarventajas competitivas

» Generarmayores flujos deingresos
» Reducircarga fiscal

» Facilitaracceso alafinanciacion

» Atraerinversionistasy socios

» Facilitar sucrecimientoy expansién
» Evitary mitigarriesgos

» Obtenerseguridadjuridica paralarealizacion de sus operaciones comerciales

Es especialmente importante que las PYME exportadoras tengan en cuentala Pl. En el actual
contexto econdmico, donde los costos del comercio internacional han disminuido a conse-
cuenciadelmejoracceso alastecnologias modernas de lainformacidony las comunicaciones,
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muchas PYME estan orientando cadavezmas sus operaciones alosmercados de exportacion.
La mayoria de PYME que preparan un plan y una estrategia de exportacién se enfrentan con
varios desafios. Deben garantizar que su plan y estrategia de exportacion tengan en cuenta
adecuadamente todos los factores que puedan afectar su ventaja competitiva en el mercado
o los mercados objetivo. Las PYME que desean exportar directamente, mediante intermedia-
rios, creando una empresa mixta, concediendo licencias a terceros, o mediante el comercio
electrénico, deben asegurarse de que no violanlos derechos de Pl de otros al intentar sacar el
maximo rendimiento de sus propios activos de Pl. Porlo tanto, deberan adoptar medidas para
proteger sus activos de Pl en todos los mercados deseados en el momento adecuadoydela
manera mas eficaz en funcidn de los costos, ademas de asegurar que sus productos o servi-
cios no infringen los derechos de Pl de otros. Si descuidan este elemento pueden incurrir en
sus operaciones comerciales en costos y riesgos evitables que podrian ser muy perjudiciales
para toda la estrategia de exportacion de las empresas y llegando incluso a comprometer su
misma supervivencia.

Sin embargo, en general las PYME de todo el mundo no tienen muy presentes las cuestiones
delaPlysusimplicaciones para el desarrolloy disefio de los productos, su entrega, sucomer-
cializacion, la obtencién de recursos financieros, la exportacion o la concesidon de licencias o
de franquicias. Una comprension fundamental de lo que constituye la Pl, los medios para pro-
tegerlay la manera de gestionar con eficacia los activos de Pl son elementos esenciales para
lasPYME en generaly especialmente paralas que se dedican al comerciointernacional, donde
en general los riesgos son mas altos. Sin esta comprension las PYME no podran desarrollarse
eintegrarlaPlen sus estrategias de negocios y de comercializaciény exportacién. Incluso las
PYME que sabenlo que debenhacer,amenudo no tienen acceso facilainformaciony orienta-
cionsobre el temade laPldesde una perspectiva empresarial. Enla mayoria de los paises, una
amplia mayoria de los consultores y asesores de las PYME, tanto en el sector privado como en
instituciones de apoyo alas PYME, también estén insuficientemente equipados para prestar
asistencia a estas empresasrespecto asus necesidades eintereses,comolo puedenser:

» Faltade conocimiento delos que sonlos activos de PI, la existencia de posibles activos de
Plenlaempresaylafaltadeinformacionsobrelamaneraenlaquedichosactivos dePlpue-
den contribuiraunaempresa.

» Faltade apoyo paralacomprensién de conocimientos especializados enPlporparte delas
empresas, conlafinalidad de erradicarla complejidad percibida sobre el sistema, a efectos
de que puedenintroducir dichos conocimientos en el disefio de estrategias comerciales.

» Conocimiento limitado sobre las técnicas de evaluacion especialmente disefiadas para la
comunidad empresarial.

» Falta de conocimiento sobre costos y oportunidad de reducciones de costos asociados
conlaobtencionde proteccion através del sistemade Pl.
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Un entorno comercial intensamente competitivo

En el contexto actual, la globalizaciony la tecnologia hanfacilitado el transporte, lacomunica-
cidony el comercio internacional, creando un entorno comercial altamente competitivo tanto a
nivel nacional como de exportacion.

Eneste entorno, laindustriaylas empresas comprueban que es dificil avanzar, porque la oferta
de bienesy servicios parece superarenmucho lademanda. Ademas, los consumidores tienen
dificultades en escoger entre una gama de productos extensa y creciente, lo que plantea el
problema de opciones excesivas y de bienesy servicios poco diferenciados. Sdlo las empre-
sasquepuedengestionarycontrolarconeficacialosriesgoseincertidumbres puedenesperar
sobreviviry prosperar en los mercados nacional y de exportacion. Comprender las necesida-
desy preocupaciones del cliente ha sido siempre el requisito basico previo. El siguiente paso
esencontrarmaneras creativas einnovadoras de producirun producto o de prestarunservicio,
y hacerlo ademas de modo oportuno y anticipdndose a la competencia. En definitiva, la cali-
dad, el precioy el servicio siguen siendo los tres factores esenciales para el éxito de cualquier
iniciativa empresarial, incluido cualquier proyecto de comercializacién parala exportacion.

Decidirse a exportar o internacionalizarse

La clave de una adopcién adecuada de decisiones en materia de exportacién o internaciona-
lizacidn es el conocimiento. El conocimiento debe basarse eninformacidn fiabley enuna eva-
luacionsodlida delos mercados.

Antes de iniciar el estudio de mercados, es crucial entender por qué un producto o servicio ha te-
nido éxito a nivel nacional, ya que esto puede predecir su éxito en mercados extranjeros similares.

También esimportante identificarlos rasgos Unicos de su producto. Siestos rasgos son difici-
les de reproducir por otros enlos mercados de interés es probable que su producto o servicio
tenga éxito en el extranjero. Un producto o servicio innovador, exclusivo, con disefio distintivo
deberia tener por definicién poca o ninguna competencia, porlo que las posibilidades de una
demandaseranelevadas.

Losrasgosunicosoimportantes de suproducto o servicio puedenhabersido elresultadodela
vision, creatividad e inventiva de usted o de sus empleados, consultores, socios comercialesy
otros. Estos pueden estar protegidos por el sistema de los derechos de propiedad intelectual.
La propiedad intelectual (Pl) es un término colectivo que se relaciona con las creaciones dela
mente, como las invenciones, disefios, las obras literarias y artisticas, software y los signos,
nombres eimagenes utilizadosenelcomercio, entre otros, que estan protegidos porpatentes,
disefiosindustriales, derechos de autor, marcas, etc. Cada pais tiene un conjunto de leyes que
protegenlaPl,y debe conocerlas.

Es recomendable que busque asesoramiento de especialistas o expertos sobre este tema
acudiendo a profesionales calificados en Pl antes de exportar o internacionalizar productos o
servicios basados en estasideas, disefos, tecnologia, secretos comerciales o conocimientos
técnicos, signos.
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Es fundamental comprender las leyes de Pl en los mercados extranjeros y asegurar que sus
productos cumplan con ellas para evitar infracciones. Ademas, en algunos casos, podria ser
mas rentable comercializar Unicamente la Pl, como licencias, en lugar del producto fisico.

Puede haber muchos motivos para asociarse con otros. En tales casos debe estudiarse la po-
sibilidad de formar equipo con otras empresas para aprovechar sus elementos positivos o sus
activos complementarios.

Hay varias maneras de formar equipo con otros - desde alianzas estratégicas, empresas mix-
tas, concesion de licencias, franquicias y la subcontratacion hasta filiales de propiedad com-
pleta -y es probable que todas ellas incluyan la transferencia de uno o més tipos de derechos
dePlolaconcesidndelicencias parasuuso.

EstassonsodloalgunasdelasrazonesporlascualeselsistemadelaPlseaenunelementoesen-
cial parala preparacion de la estrategia exportadora o de internacionalizacién. Las siguientes
secciones ofreceran breves y fundamentales explicaciones sobre Pl que los exportadores
suelenenfrentar.

1. Qué es la propiedad intelectual? ;Por que
debo protegeria?

La propiedad intelectual estéd conformada por las creaciones de la mente como las invencio-
nes, disefios, obras literarias y artisticas, software y signos, nombres e imagenes utilizados en
el comercio, entre otros; la legislacién ha creado un sistema de proteccién para dichas crea-
ciones, conformado principalmente por las patentes, los derechos de autory los signos dis-
tintivos, este sistema que permite obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o
creaciones. Alequilibrarelinterés delosinnovadores o creadoresyelinteréspublico, el sistema
de Plprocurafomentarunentorno propicio para que prosperen la creatividady lainnovacion.

Cuando un producto nuevo entra en el mercado y consigue atraer clientes, es muy probable
gue la competencia intente, tarde o temprano, fabricar productos u ofrecer servicios seme-
jantes o idénticos. En algunos casos la competencia podra aprovechar algunas ventajas que
posee a sufavor como economias de escala (producir mas a menor costo), un mayor acceso al
mercado (mejores condiciones, medidas arancelariasy no arancelarias convenidas paralaen-
trada de determinadas mercancias a ciertos mercados), mejoresrelaciones conlos principales
distribuidores o acceso arecursos primarios mas baratos, y porello podrafabricarun producto
semejanteoidénticoaunpreciomasbajo,lo que someterdalinnovadordelproducto oservicio
originalaunaintensa presion. Aveces esto acaba porhundirla empresa delinnovador original,
entre otras cosas porque seguramente hainvertido mucho para desarrollar el nuevo producto,
mientras que suscompetidores explotanestosresultadosy se aprovechangratuitamentedela
creatividad e inventiva delinnovador o creador.

Este eselmotivo masimportante de quelas pequefasy medianas empresas deban considerar
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laposibilidad de proteger sulaborinnovadoray creativa aprovechando el sistemadelaPl, que
ofrece derechos exclusivos sobrelasinvenciones, disefios, obrasliterariasy artisticas, softwa-
re, signos distintivos y otros activosintangibles. La protecciéonenvirtud delasleyes sobre Plda
la titularidad de una determinadainnovaciénuobra creativa, lo que limita de modo efectivolas
posibilidades de que lacompetencia copie o imite el producto y/o servicio.

Activos intangibles

Los activos de una empresa pueden dividirse de modo general en dos categorias: activos fisi-
cos -queincluye edificios, maquinaria e infraestructura - y activosintangibles - que van desde
el capital, activos financieros y los conocimientos humanos hasta las ideas, estrategias, pla-
nes de negocios, signos distintivos, disefios y otros frutos intangibles del talento innovadory
creadordeunaempresa. Estradicional quelos activos fisicos correspondanalaparte principal
delvalorde unaempresa, y se han considerado como el elemento principal para determinarla
competitividad de unaempresaenelmercado. Enlosultimos aflos esto hacambiado de modo
radical. Las empresas estan comprendiendo cada vez mas que los activos intangibles son ya
mas valiosos que sus activos fisicos'.

Hoy en dia muchas de las principales empresas de algunos sectores subcontratan la mayor
parte de lafabricacion a otras empresasy centran casi exclusivamente su actividad enla crea-
ciondenuevos productosydisefiosy enlapromocidnde sus signos distintivos (como sus mar-
cas) a fin de atraer alos clientes. Los productos se disefian en la empresa, pero la fabricacion
puede realizarse en otro lugar. En estas empresas el valor de los activos tangibles puede ser
muy limitado, pero el valor de sus activosintangibles (como lareputaciéon de sumarca, latitula-
ridad de derechos exclusivos a tecnologias esenciales o a disefios atractivos, o ambas cosas),
que sonlo esencial de su éxito, es muy elevado.

Por ejemplo, una empresa que se dedique a la confeccidn y comercializacion de prendas de
vestir, podria encargar la elaboracion de sus productos a terceros (incluso en otros territorios
endonderesulte mas beneficiorealizar dicha actividad poraccedera menores costos de pro-
duccidn), a quienesles brindaria las instrucciones precisas para mantener su estandar de cali-
dad, disefos, asi como la materia prima, de ser necesario, lo cual le permitiria enfocarse enla
operacidn mismadelnegocio, como la gestién comercial, laoperacidnlogistica, el crecimien-
to o expansidn del negocio y lo mas importante, la creacidon de prendas de vestir con nuevos
disefios, productos complementarios a las prendas de vestir y actividades de promocidn de
sumarca, todolo cualle permitiria obtener mejores resultados enun mercado tan competitivo
comoloeselrubrodelamoda.

La protecciodn juridica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de Pl
hace posible eluso exclusivo de estos activos enlos negociosy convierte los activosintangibles

'SegunKantarMillward Brown, Apple fuelamarcamasvaliosadelmundo en2024, al estarvalorada en aproxima-
damenteunbillonde ddlares estadounidenses. Googley Microsoft ocuparonlasegundaylaterceraposicion,
respectivamente. Informacion obtenida de: https://es.statista.com/estadisticas/539088/ranking-de-las-25-
principales-marcas-en-el-mundo-por-valor-de-marca/
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en derechos de propiedad exclusiva, si bien por un periodo de tiempo limitado. Para volver al
ejemplo antes citado, la empresa que subcontrata la fabricacién de sus productos puede seguir
haciéndolo en gran parte porque lo que impulsa la venta de sus productos son sus disefios crea-
tivos, su tecnologia propia o su marca, todo lo cual es su propiedad privada exclusiva gracias a la
utilizacién efectiva de la proteccion que ofrece el sistema de la Pl. En definitiva, la proteccidondela
Plhace quelos activosintangibles sean “algo mas tangibles” al convertirlos en activos exclusivos.

2. ;De qué forma puedo proteger mi
propiedad intelectual?

Segun sea el caracterde sus activosintangibles, laley le ofrece diferentes instrumentos juridi-
cos para protegerlos.

» Losproductosyprocedimientosinnovadores pueden protegerse mediante patentesdein-
venciony patentes de modelo de utilidad;

» Los disefos creativos, incluidos los disefios textiles, mediante la proteccion de los disefios
industriales;

» Las marcas, mediante la proteccién de marca registrada (las marcas son un tipo de signo
distintivo, existen otros que mas adelante comentaremos);

» Las micro plaguetas, mediante la proteccion de los esquemas de trazado de circuitos inte-
grados;

» Las denominaciones de mercancias de una determinada calidad o reputacién atribuible a
su origen geografico, mediante la proteccidén de la indicacidon geograficay denominacio-
nes de origen;

» El nombre que identifica una preparacién alimenticia que posee caracteristicas especifi-
cas, debido a que han sido elaborada a partir de materias primas o ingredientes tradicio-
nales o que es resultado de una composicidén, elaboracién, produccién o transformacioén
tradicional, mediante las especialidades tradicionales garantizadas.

» Los secretos empresariales, mediante la proteccién de informacion no revelada de valor
comercial;

» Lasobrasculturales, artisticasy literarias, y también, enla mayoria de los paises, los progra-
mas informaticos y la recopilacién de datos, el software mediante los derechos de autory
derechos conexos.

LaPlse subdivide engeneralendosramas principales: 1) lapropiedadindustrial, que abarcalas
primeras siete categorias de las ocho indicadas supra; y 2) los derechos de autor y derechos
conexos, que abarcan la Ultima categoria. Esimportante familiarizarse con esta terminologia.
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Cadauno de los medios de proteccion de los derechos de Pl citados se expone con mas por-
menores enlas secciones siguientes.

Un producto, muchos derechos de PI

Un unico producto puede protegerse mediante un conjunto de derechos de propiedad inte-
lectual (Pl) diferentes. Consideremos, por ejemplo, un smartphone. Las caracteristicas técni-
casinnovadoras del producto estan protegidas por una serie de patentes (muchas de las cua-
les son propiedad de empresas como Apple, Samsung, Qualcomm, y otras que contribuyen
al desarrollo de tecnologias de comunicacién movil, pantallas tactiles, cdmaras, etc.). Estas
patentes protegen avances enla conectividad, lagestion de energia, las mejoras en cdmarasy
otras funcionalidades técnicas.

Los programas informaticos que controlan el funcionamiento del smartphone, incluidos los
sistemas operativos como Android 0iOSylas aplicaciones, estan protegidos porderechosde
autor. Esto asegura que solo los desarrolladores o titulares del software tengan el control de
coémo se distribuyeny modifican sus programas.

El disefio estético del smartphone, desde la forma del dispositivo hasta la disposicion de sus
elementos visuales, estd protegido como disefio industrial. Esto es particularmente relevante
endispositivos que han marcado tendencias de disefio, comolosiPhone, cuyo aspectoesuno
delos elementos que distinguen alamarca.

» o«

La marca utilizada para comercializar el smartphone, como “Samsung”, “Apple” o “Huawei”,
esta protegida como marca registrada. Esto permite a las empresas evitar que otras utilicen
nombres similares que puedan causar confusion enlos consumidores.

Ademas, los fabricantes pueden proteger algunos secretos comerciales, como sus listas de
clientes, procedimientos de fabricacion y otras informaciones comerciales confidenciales,
que no desean que lleguen a manos de la competencia. Estos secretos pueden incluir, por
ejemplo, férmulas de adhesivos especiales, la combinacién exacta de materiales usados en
las pantallas o baterias, o estrategias comerciales.

Losinventoresy desarrolladores de productosinnovadores como es smartphone pueden ob-
tener exclusividad para utilizar, o impedir que otros utilicen, cada uno de estos elementos me-
diantelaproteccidndelaPl. Ademas,los desarrolladores de tecnologias clave para smartpho-
nes suelenlicenciar sus patentes a otros fabricantes a cambio de regalias o pagos delicencias,
lo que les proporcionaingresos adicionales.

Finalmente, el contenido multimedia que sereproduce enunsmartphone,como canciones, vi-
deos o peliculas, esta protegido por derechos de autor. Las empresas que crean estos conte-
nidos (musicos, cineastas, desarrolladores de videojuegos, etc.) y los usuarios deben obtener
laslicencias adecuadas parareproducir, distribuir o transformar dichos contenidos.
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Plataformas como Spotify, YouTube y Netflix gestionan estas licencias a través de acuerdos
con los titulares de derechos. Como vemos hay una serie de derechos de propiedad intelec-
tual que se pueden presentar enun solo producto, como se muestra enlasiguiente imagen2.

Escoger la proteccion adecuada

Habida cuenta de que los productos pueden protegerse de muchas maneras diferentes uti-
lizando diferentes derechos de Pl, es importante que los empresarios conozcan el sistemay
puedanelegirconfundamento como desean protegersus derechos deunmodo eficazenfun-
ciondelos costos, afin de evitarlas copias e imitaciones de la competencia.

Porlo tanto, los empresarios que desean lanzar un nuevo producto deben considerar qué ca-
racteristicas favorables de venta van a tener probablemente sus productos. Dicho con otras
palabras ;qué hay en el producto o servicio que puede atraer con mayor probabilidad a los
consumidores o usuarios? O ;qué es lo que distingue este producto o servicio de los produc-
tos fabricados o servicios ofrecidos porla competencia? ;Es unrasgo técnico innovador? ;Es
el dibujo o modelo del producto? ;Es la marca? ;Son los elementos creativos, artisticos o li-
terarios contenidos en el producto? ;Es la propuesta de valor o las caracteristicas propias del
servicioque se ofrece? Larespuestapuede daralempresariounaideainicial sobre cdmo debe
proceder para proteger el nuevo producto o servicio y obtener asila exclusividad del motivo o
motivos mas probables del éxito del producto o servicio en el mercado. Aveces puede domi-
nar un unico aspecto; en otras ocasiones puede ser una combinacion de aspectos diferentes
lo que induce al consumidor a adoptarla decisidn critica de comprar un determinado produc-
to o contratar un determinado servicio cuando hay toda una gama de productos o servicios
competidores enoferta. Segunseanlasrealidades delmercado, puedendedicarse atenciony
recursos auno uotro aspecto, o aunacombinacidonde tipos diferentes de derechos de Pl para
undeterminado producto.

Ademas, el sistemade derechos de Plestd evolucionando enel sentido de quelas mismas par-
tesdeunproducto pueden protegerse de modo distinto. Porejemplo, una forma exteriornue-
va de un producto puede mantenerse como secreto comercial hasta el lanzamiento del pro-
ducto, los rasgos funcionales de la forma pueden protegerse mediante una o mas patentes,

2Imagen obtenida de: https://www.noticiasneo.com/index.php/articles/2020/05/18/propiedad-intelec-
tual-e-internet-un-binomio-por-el-desarrollo
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las caracteristicas estéticas de la forma mediante los disefios industriales, derechos de autor,
0 ambas cosas, y sise cumplen determinados requisitos, como marcaregistrada. Porlo tanto,
larespuestafinalpuedenoserclaray amenudo conviene consultaraunexpertoenPlparapre-
pararuna estrategia completa de Pl para su producto.

Veamos la siguiente imagen3:

Este producto bien podria ser susceptible de ser protegido por derechos de autor (en tanto
cumpla el requisito de originalidad), podria también analizarse la posibilidad de ser protegido
mediante disefo industrial (en tanto presenta una apariencia particulary sea novedoso) y, por
ultimo, también podria analizarse la posibilidad de serregistrado como marca (en tanto se de-
termine que es distintivo).

Sea cual fuere la decisién final, porlo general es aconsejable empezar protegiendo porlo me-
noslamarcacomercial, pero ellovaadependerdel caso enconcreto. Aunque al principio pue-
da no tener mucho valor cuando se lanza un nuevo producto, el éxito del producto aumentara
inmediatamente elvalordelamarcay se convertirdenunaparte esencialdelaimagenylaiden-
tidad del producto.

3. ;Porqué debo tenerencuentala
propiedad intelectual al tomar la decision de
exportar o internacionalizarme?

Al elaborar el plan de exportacién o internacionalizaciény antes de emprender cualquier acti-
vidad exportadora o de internacionalizacidn, la mayoria de las empresas pasan generalmente
portodas o algunas de las fases siguientes, que resultan fundamentales:

3Imagenobtenidade: https://mesmerized.it/?srsltid=AfmBOogShZuFY8ql86mhQnelXIf--gvrEP5IAfX_LFsBrLiyY-
2FOhgagy @mesmerized_design
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»

»

»

Identificarlos mercados adecuados;
Calcularlas necesidades de lademanday la oferta existente enlos mercados deinterés;
Encontrarsocios oinversionistaslocalesy canales de distribucion;

Adaptar el producto o servicio, su disefio, su marca, su embalaje, sus caracteristicas de la
prestacién alos nuevos mercados, esto se conoce como el fendmeno de tropicalizacidn#;

Negociary firmar contratos conrepresentantes comerciales que se dediquen a la exporta-
cion o internacionalizacidn, distribuidores, socios locales, fabricantes locales, licenciata-
rios, franquiciadores, etc.;

Determinarlos precios para distintos mercados;

Presupuestarlos gastosyrecaudarfondos;

Efectuarlas acciones necesarias paraeltransporteylalogistica;

Publicitary comercializar el producto o servicio enlos mercados extranjeros;

Participar en ferias comerciales u otro tipo de eventos que se celebren en otros paises con
fines promocionalesy comerciales.

Existen varias razones por las que conviene que una empresa tenga en cuenta las cuestiones
dePlalahorade planificarsu estrategia de exportacién o internacionalizacion. En primerlugar,

estd elhecho de que la propiedad intelectual desempefia una funcidénimportante y a menudo

fundamental en la mayoria de las etapas sefialadas anteriormente. A continuacion, se facilitan

algunos ejemplos amodo deilustracion:

»

»

»

Elprecio delproducto o servicio dependerd enparte delamedidaenquelos consumidores
delmercado de exportacionointernacionalizacidnreconozcany valorenlamarca, asicomo
de la existencia de productos o servicios similares o idénticos (lo que podria estar limitado
pormedio de la protecciénde los derechos de PI).

Alrecaudarfondos, poseerpatentes sobrelos aspectosinnovadores del productoresultaa
menudo Util para convenceralosinversores, alos empresarios de capitalriesgo o alos ban-
cosdelasoportunidades comerciales que presenta el producto o servicio.

Para adaptar el producto o servicio, su diseflo, su marca, su embalaje o sus caracteristicas
de la prestacion a los nuevos mercados sera necesaria una labor creativa o inventiva que
puede estar protegida mediante el sistema de PI, garantizando de este modo cierto grado
de exclusividad sobre las adaptaciones.

Enlanegociaciénde acuerdos conlos socios tendrd que tener en cuentalas cuestionesre-
lativas a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en caso de
gque el producto sea fabricado en otro pais o sea modificado, empaquetado o distribuido
porsocios de otro pais.

4Adaptarproductos o serviciosalasnecesidadesy gustoslocales.
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» Lacomercializacion del producto o la prestacion del servicio dependera enormemente de
laimagen de la empresa, plasmada fundamentalmente en sumarca, y si ésta no esta pro-
tegida seriaimposible o mucho mas dificil hacer valer sus derechos al respecto en caso de
copiaoimitacion porparte de competidores.

» Elmomento escogido para participar en ferias, exposiciones y otro tipo de eventos podra
depender de si ya ha solicitado la proteccion para sus invenciones y disefios, puesto que
divulgar prematuramente la labor innovadora podria ocasionar la pérdida de la novedad e
impedirle solicitarla protecciéon enuna etapa posterior (en Peri hay un periodo de graciade
1afo, que consiste en que a efectos de determinar la patentabilidad no se tomara en con-
sideracidn la divulgacidn ocurrida dentro del afio precedente, alafecha de la presentacién
de la solicitud de patente o dentro del afo precedente a la fecha de prioridad, si ésta hu-
biese sido invocada, siempre que tal divulgaciéon hubiese provenido de su inventor o cau-
sahabiente; de la oficina nacional competente que en contravencidon alanorma, publique el
contenidodeunasolicitud de patente; o deuntercero que, hubiese obtenidolainformacion
directaoindirectamente delinventor o su causahabiente?).

» Ademads, puede haberinformacidén comercial confidencial relativa a todos o ala mayoria de
los elementos mencionados enlas etapasanteriores. Dichainformacionse beneficiaradela
protecciéndel secreto comercial o delaprotecciéncontralacompetencia desleal siempre
y cuando se divulgue Unicamente en funcion de las necesidades y tras haber sido firmado
un acuerdo de confidencialidad o de no divulgacién. El plany la estrategia de exportacién
ensison “secretos empresariales”ylas empresas generalmente estaraninteresadas enque
sigan siendo confidencialesy no se divulguen alos competidores.

Otra razdn importante para tener en cuenta las cuestiones de propiedad intelectual es que
gracias a ellas las empresas pueden fortalecer su posicion en los mercados de exportacidn e
impedir que otras empresas imiten o copien una obra protegida por el derecho de autor, las
caracteristicas funcionales o particulares de un producto o servicio, su marca o su disefio. Si
el producto o servicio tiene éxito en otro pais, es probable que tarde o temprano las empresas
competidoras fabriquen un producto u ofrezcan un servicio parecido o idéntico que compita
con el producto o servicio en cuestion. Sin contar con la proteccion que ofrecen los derechos
de PI sera dificil o imposible impedir la apariciéon de imitadores y la consiguiente pérdida de
beneficios puede ser muyimportante.

UnatercerarazdnparatenerencuentalascuestionesdePlesquelaprotecciéondelosderechos
de Pl puede facilitar el acceso de las empresas a nuevos mercados mediante la concesion de
licencias, franquicias, el establecimiento de empresas mixtas u otros acuerdos contractuales
conotrasempresas. Gracias alos derechos de Pl suempresapuede negociaracuerdos parala
produccién, comercializacion, distribucién o suministro de productosy serviciosenmercados
de otros paises. Asimismo, esta estrategia le facilita un mayor poder de negociacién alahora
de negociar licencias tecnoldgicas con otras empresas que pueden estar interesadas en las

5Articulo17 delaDecisién 486,Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
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tecnologias, productos, procedimientos, disefos, obras protegidas por el derecho de autor,
marcas, etc., que usted posea.

Por Ultimo, sino se tienen en cuenta las cuestiones de Pl, pueden producirse pérdidas impor-
tantes o funestas sise considera que sus productos o serviciosinfringenlos derechos de Plde
otrostitularesenelmercado de exportacion de que se trate. Auncuando unainvencion, disefio
o marca no esté protegido en su propio pais, esto no significa que alguien no lo haya protegi-
do en el mercado de exportacion. Porejemplo, cabe la posibilidad de que su producto posea
caracteristicas funcionales o estéticas que no estén protegidas en su pais de origen, pero que
esténsujetas alaproteccionde los derechos de Pl de terceros enun mercado de exportacion.
También puede darse este caso enrelacion conlas marcas.

Ademas, es importante tener en cuenta que es posible que las empresas que han firmado un
acuerdo de licencia con otra empresa, obteniendo de este modo una licencia para vender un
producto o prestarun servicio dado en sumercado nacional, carezcan del derecho avenderel
producto u ofrecer el servicio enlos mercados de exportacion. Enlos contratos de licencia se
especifica la exclusividad territorial y el &mbito de la licenciay es importante tener en cuenta
estacuestionalahoradenegociardichos acuerdos.

4. ;Cuales sonlos errores relativos ala
propiedad intelectual que se cometen con
mayor frecuencia?

Confrecuencialas empresas se dan cuenta de laimportancia de proteger sus activos de pro-
piedadintelectual cuandoyaesdemasiado tarde, esdecir,unavezque se enfrentanaimitado-
res o falsificadores o cuando han sido acusados de infringirlos derechos de otros. Porlo tanto,
alelaborar el plany la estrategia de exportacién o internacionalizacién es importante conocer
el entorno de la propiedad intelectual en el posible mercado extranjero aligual que los demas
aspectos del dmbito empresarial perteneciente a ese mercado. Entre los errores frecuentes
que se cometen figuranlos siguientes:

» Creerque laprotecciondelaPlesuniversal. Muchas empresas creen que, al solicitarla pro-
tecciéndeunamarca, patenteodisefioindustrialensupropio paisyaestanautomaticamen-
te protegidos en todo el mundo. No obstante, los derechos de Pl tienen caracter territorial
(es decir la proteccion es pais por pais, en algunos casos también hay registros regionales
o comunitarios, como, por ejemplo, en la Unidn Europea), y las oficinas de propiedad inte-
lectual Unicamente otorgan proteccién para lajurisdiccidon nacional (o regional) pertinente.
Unicamente en la esfera de los derechos de autor hay una proteccion ampliay automatica
engrannumero de paises.
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» Suponer que las legislaciones y procedimientos para la proteccidn de los derechos de Pl
soniguales entodo elmundo. Aunque se ha producido unaimportante armonizacion de las
legislaciones y procedimientos para la proteccién de los derechos de propiedad intelec-
tualentodoelmundo, existennumerosas esferas enlas que se producendiferenciasimpor-
tantesentrelos paises. Los Estados Unidos sirvende ejemplo aeserespecto, puestoqueen
ese pais las patentes se solian otorgar con arreglo al principio del primer inventor (es decir,
no se puede otorgar una patente a un solicitante si alguien mas puede probar que ha reali-
zadolamismainvenciénenunafecha anterior), mientras que lamayoria de los demas paises
otorga patentes con arreglo al principio del primer solicitante, como es el caso de Peru (es
decir, lapatente se otorgaalaprimerapersonaque presentaunasolicitud de proteccidénpor
patente para unainvencion dada) desde el 2013, en Estados Unidos se aplica el sistema del
primer solicitante.

» No verificar siuna marca ya ha sido registrada o esta siendo utilizada por competidores en
elmercado de interés. Si utiliza en otro pais una marca que seaidéntica o similarala que ha
sido registrada o esté siendo utilizada por otra empresa podria considerarse que infringe
los derechos de la otra empresa sobre la marca. Es posible que se pida que deje de utili-
zar dicha marca o que pague determinados dafios porinfraccion, lo que puede suponerun
duro golpe parala estrategia de comercializacion, exportacion o internacionalizaciéon de su
empresa. Serd fundamental efectuar una busqueda de marcas en el correspondiente mer-
cado antesdeiniciarsus actividadesy preferentemente antes de seleccionarlamarca.

» Noutilizarlos sistemasregionalesointernacionales de proteccién. Solicitarlaprotecciéonde
la Pl envarias oficinas nacionales de Pl de todo el mundo puede resultar caro. Los sistemas
regionales e internacionales de proteccion, cuando estan disponibles, sonun medio eficaz
de solicitar la proteccion de la Pl en varios paises. En el caso de patentes, Peru es estado
contratante del PCT - TheInternational Patent System (El sistemainternacional de patentes),
por lo que es posible solicitar la proteccion internacional de una patente hasta en 157 pai-
ses a través de la presentacion de una unica solicitud internacional de patentes e incluso la
presentacion puede hacerse a través de la Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias
- DINdelIndecopi, quien esunade las Oficinas Receptoras del sistema.

» Solicitar demasiado tarde la proteccidn de la Pl en otro pais. En el extranjero debe solicitar
laproteccionde algunos derechos de propiedadintelectual, como losrelativos alas paten-
tes, los disefos industriales y las marcas, dentro de un determinado periodo de tiempo a
partir de la fecha en la que la ha solicitado en el mercado nacional. A este periodo se hace
referencia generalmente por el nombre de “periodo de prioridad”, que es de un afio en el
caso delas patentesy de seis meses en el de los disefios industriales y las marcas¢. En caso
de que no solicite proteccidn en esos paises durante el periodo de prioridad, podria ser di-
ficil obtenerla posteriormente, dejando el camino libre a otras empresas para que copien
gratuitamente suinvencién, disefio o marca.

¢Articulo 9 delaDecisidn 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
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» Divulgarinformacidon demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidencialidad
o de no divulgacion. Siusted divulga informacion sobre su Ultima innovacidn o su nuevo di-
sefo a posibles socios comerciales, agentes de exportacion, distribuidores o a cualquier
otrapersonaantesde solicitarlaproteccidon o sinque existauncontrato firmadoenelque se
exijala confidencialidad puede perderlos derechos sobre suinvencién o disefio. De hecho,
es posible que su producto o procedimiento innovador deje de ser considerado nuevoy,
porlotanto, patentable o que se pierdala posibilidad de protegerlo como disefo industrial
oquealguienmas puedasolicitarlaproteccion por patente o disefio industrial, excluyéndo-
le austed deluso de su propiainvencién o disefo.

» InfringirlosderechosdePlde otros. Puede salirle muy carono haberverificado siinfringelos
derechos de Pl de otros en los mercados pertinentes. Por ejemplo, siha obtenido licencias
de tecnologia de otras empresas, debera asegurarse de que tiene derecho a comercializar
el producto queincorpore dichatecnologia a fin de evitarinfringirlos derechos del titular. Si
se considera que sus productosinfringenlos derechos de otros, podran serretenidos enla
fronteray podraimpedirse o cancelarse porcompleto sudistribucidn, lo cual puederesultar
muy costoso o funesto para suempresa.

» No dejar clara la titularidad de los derechos de propiedad intelectual al subcontratar la fa-
bricacién en el exterior. Muchas empresas subcontratan la creacion, fabricacién o disefio
de productos a otras empresas, amenudo en otros paises. Sinembargo, con frecuencialas
empresas se olvidan de proteger sus derechos de propiedad intelectual en esos paises o
de especificarenlos contratos con las empresas fabricantes quién es el titular de los dise-
fos, lasinvenciones, los programasinformaticos, etc. El peligro principal que correnlasem-
presas eselde que surjanmalentendidos acercadelatitularidad delos derechosdePlentre
laempresaque subcontratalatareaylaempresacontratada para ejecutarla.

» Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no estan protegi-
das las patentes o los disefios industriales correspondientes. En lugar de comercializar un
producto directamente, muchas empresas otorgan licencias a otras a cambio de una tasa
unica o de regalias. A menudo, en el contrato de licencia figuran clausulas para compartir
los conocimientos tecnoldgicos, asi como para autorizar a fabricar o vender el producto
puesto a punto por el licenciante. Cuando se negocia un acuerdo de licencia, esimportan-
te asegurarse de que los derechos de Pl relativos al producto objeto de lalicencia han sido
protegidos adecuadamente en el pais en cuestiony de que han sido incluidas las cldusulas
adecuadas paraesclarecer quiénes el titular de esos derechos.

» Utilizarunamarcaque esinadecuadaparaelmercadoencuestion. Existennumerosos casos
enquelasempresas comienzanacomercializar sus productos o serviciosenelmercado de
otro paisy se dan cuenta posteriormente de que sumarcaesinadecuada paraese mercado
especifico ya que: a) lamarca posee connotaciones negativas en el idioma o culturalocal o
b)no esprobable quelamarcasearegistradaenlaoficinanacionalde Plsobrelabase delos
denominados motivos absolutos.
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Ejemplo: En el habla coloquial peruano hay algunos términos que tienen mas de un
significado, estos significados adicionales y distintitos a los originales son conoci-
doscomo “jergas” propias de la usanza del pais, como por ejemplo la palabra “pifa”
que es un fruto del pino, que posee una cascara dura y rugosa, pero en el contexto
peruano “pifia” también hace alusidon auna persona desafortunada o con mala suer-
te; delamisma manera “palta”, ademas de ser entendida con un fruto, también hace
alusion a una expresion de sentir verglienza, incomodidad, preocupacion por el ac-
cionar propio o elde untercero, pero todo dependera del contexto. En ese sentido,
esimportante verificar si algun término o denominacién que conforma nuestra mar-
capuede tenerunaconnotacidninadecuada en el mercado deinterés, a efectos de
queellono afectalaimagendenuestramarca.

En conclusion, existen amplias razones para asegurarse de que se tienen en debida considera-
cidnlas cuestiones de propiedad intelectual al elaborar el plan de exportacidn o internacionali-
zaciony de que se tomanlas medidas necesarias paravelar por que: a) no se tome porsorpresa a
laempresainfringiendolos derechos de Plde otros; y b) se limitenlas oportunidades delos com-
petidores de aprovecharse de la creatividad y la capacidad inventiva de su propiaempresa.

5. Una vez protegidos mis derechos de
propiedad intelectual en mi pais, ;quedan
protegidos automaticamente en el
extranjero?

Esimportanterecordarquelosderechosde Plson “derechosterritoriales” lo que significaque en
general sélo estan protegidos en el pais (por ejemplo, Peru) o laregion [por ejemplo, los Estados
miembros de la Union Europea (UE), en este caso, se deberd solicitar la patente ante la Oficina
Europea de Patentes (OEP)] donde se ha solicitado y obtenido la proteccion. Por consiguiente,
una empresa que ha presentado debidamente la solicitud de proteccion de sus patentes, mar-
cas o disefios industriales en sumercado nacional, y ala que se han concedido estos derechos,
puede descubrir pronto que estos derechos no ofrecen proteccion en los mercados de expor-
tacion, ano serque se hayansolicitadolos mismos derechos enla oficinanacional (o regional)de
laPldelmercado de exportacidonen cuestidny que esta oficinalos haya concedido.

Excepciones

Hay algunas excepciones a estanorma que vale lapena mencionar brevemente. En primerlugar,
en algunos paises (principalmente los paises cuyo sistema juridico se basa en el “sistema juridi-
co anglosajon (“Common Law”) como Australia, los Estados Unidos, la Indiay el Reino Unido) las
marcas pueden protegerse mediante el uso. Esto significa que cuando se ha utilizado lamarca
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en cuestion dentro de uno de estos territorios disfrutara de cierta proteccidn, aungue no se
hayaregistrado. Sinembargo, incluso enlos paises donde las marcas pueden estar protegidas
por eluso, es en general muy recomendable solicitar el registro, porque se tendrd una protec-
cion mucho mas sdliday su defensa sera bastante mas facily menos engorrosa ante unuso no
autorizado por parte de terceros o ante la solicitud de una marcaidéntica o similar al grado de
producir confusion.

En segundo lugar, los derechos que no requieren el cumplimiento de formalidades oficiales
parasuproteccion,comolosderechos de autory derechos conexos, no requieren para supro-
teccidn el registro en el extranjero. En el caso de los derechos de autor como puede ser una
obra artistica o literaria (categoria que comprende también los programas informaticos) esta
protegida automaticamente cuando se ha creado la obra o en algunos paises cuando ha que-
dado fijada en alguna forma material, porejemplo, en el caso que una persona cree un poema,
para que este seareconocido como autory su obra esté protegida, no es necesario el registro
de dicha obra ante la autoridad competente, la proteccion nace en el momento mismo de la
creacion o fijacion de dicho poema enun soporte material, como puede serunahoja de papel;
no obstante lo anterior, ante una disputa en donde surjalanecesidad de acreditarel derecho si
seranecesario probarquienfue elautoroenalgunos casos elmomento delacreacién, porello
elregistro siempre sera el mejor camino para gozar de una mayor seguridadjuridica. En cuanto
ala proteccion en el extranjero, las obras creadas por nacionales o residentes de un pais parte
en el Convenio de Berna parala Proteccidn de las Obras Literarias o Artisticas o miembro dela
OrganizacionMundial del Comercio (OMC) o queresiden en estos paises quedaran protegidas
automaticamente entodoslos demas paises que son parte en el Convenio de Berna o que son
miembros de la OMC. Esto comprende actualmente mas de 180 paises’.

Sinembargo, entodoslos demas casos presentaruna solicitud de proteccién de los derechos
de Plesunrequisito previoimportante para conseguirla proteccién en otros paises. Como su-
cede amenudo conla proteccidonde la Pl, es esencial adoptar medidas con la suficiente ante-
lacion parapoder:

» Cumplirlos plazos parasolicitarlos derechos de Pl en el extranjero;

» Limitarelriesgo deimitaciones o copias directas;

» Descubriratiempo siel producto o servicio que se exportara infringe los derechos de Pl de
otros titulares de derechos a fin de evitar los pleitos caros o verse incapacitado para intro-
ducirel producto o servicio enelmercado deseado;

» Hacermadsfacillanegociacion delicencias, franquicias u otros acuerdos contractuales con
otras empresas sintemor a perderlos derechos de Plen beneficio de otros.

’Paramayorinformaciéonrevisar: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/berne.pdf
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6. ;Protegen todos los paises la propiedad
intelectual?

Practicamente todos los paises del mundo tienen leyes que protegen la Pl. A lo largo de los
afos ha habido una importante armonizacion de las leyes sobre la Pl, y hoy en dia la mayoria
delos paises han promulgado leyes que estipulan las formas principales de proteccién dela Pl
(patentes, marcasregistradas, diseflos industriales y derechos de autory derechos conexos).

Losdos pilares basicos del sistemainternacional delaPlsonlos Convenios de Parisy de Berna, que
seaprobaronen1883y1886, respectivamente. Se han aprobado luego otros tratados para garan-
tizar que el sistema corresponda con las actuales tendencias y valores. En 1995, conla entrada en
vigor de los acuerdos fundacionales de la Organizacidn Mundial del Comercio, se consiguid una
armonizacidn adicional. En efecto, todos los miembros de la OMC (146 paises en noviembre de
2003) han ratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (llamado corrientemente Acuerdo sobre los ADPIC) que establece
normas minimas parala proteccion delas principales formas de los derechos de PI.

En los ultimos afos, las nuevas tecnologias, como Internet o la biotecnologia han planteado
continuamente nuevos desafios al sistema. Diferentes paises responden a estos problemas
de modos ligeramente diferentes, pero cada vezmas se estd procurando asegurar que siga el
proceso de armonizacién. Por ejemplo, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autory el Tra-
tado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucidony Fonogramas, llamados también “tratados
Internet”, que entraron envigor en marzo y mayo de 2002, respectivamente, son tratados que
establecenlos fundamente juridicos para salvaguardarlos intereses de los creadores en el ci-
berespacio, permitiendo alos compositores, artistas, escritores, intérpretesy productores de
fonogramas utilizar Internet con confianza para crear, distribuir y controlar la utilizacion de sus
obras dentro delentorno digital.

Otros tratados recientes que podriamos mencionar son el Tratado de Singapur sobre el De-
recho de Marcas (2006, con revisiones recientes), el objetivo de este tratado en simplificary
armonizar los procedimientos relacionados con el registro y la administracién de marcas; el
Tratado de Beijing sobre Interpretacionesy Ejecuciones Audiovisuales (2012), cuyo objetivo es
proteger los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales, como
peliculas o series de televisidn; el Tratado de Marrakech (2013) cuyo objetivo es facilitar el ac-
ceso aobras publicadas para personas con discapacidad visual o con dificultades para acce-
deraltextoimpreso;y finalmente, el Tratado sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos
y Conocimientos Tradicionales Asociados (2024) cuyo objetivo es evitar que se otorguen pa-
tentes erroneas sobre invenciones que no son realmente novedosas o inventivas debido a su
relacion conrecursos genéticosy el tratado de Riad sobre el Derecho de los Disefios gracias al
cuallos disefadores de todo el mundo podran proteger su trabajo de forma mas facil, répiday
asequible tanto en sus mercados nacionales como en el extranjero.
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De todos modos, es importante recordar que persisten grandes diferencias en el funciona-
miento del sistema de la Pl en distintos paises o regionesy es muy aconsejable comprobar qué
dice lalegislacion pertinente sobre la Pl o consultar a un abogado de la Pl para conocer mejor
los pormenores del sistema dela Pl en el pais que interese a suempresa.

7. :Donde puedo encontrar informacion
sobre la proteccion de la propiedad
intelectual y los procedimientos conexos en
distintos paises?

El mejor lugar para empezar a buscar informacién sobre las normas y procedimientos de pro-
teccidndela Pl en su pais o en otro pais es en la oficina u oficinas encargadas de proteger la Pl
del correspondiente pais. Las oficinas de la Pl son érganos del sector publico, en el caso de
Peru la autoridad competente es el Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay de la
Proteccion a la Propiedad Intelectual (INDECOPI), es un organismo publico auténomo espe-
cializado del Estado peruano, actualmente adscrito ala Presidencia del Consejo de Ministrosy
cuenta con personeriajuridica de derecho publico.

EnPerd, el INDECOPI es la Unica autoridad que se encarga a nivel administrativo de supervisar
y hacer cumplir la normativa sobre propiedad intelectual, tiene competencias tanto para tra-
mitar registros (patentes, marcas, derechos de autor, entre otros) como para gestionar proce-
dimientos administrativos ante posibles infracciones alos derechos de propiedad intelectual,
pero enmuchos otros paises hay una oficina paralos derechos de propiedadindustrial (paten-
tes, marcasregistradasy disefiosindustriales, etc.)llamada generalmente oficinadela propie-
dad industrial, y una oficina separada para la administracién de los derechos de autory dere-
chosconexos. Enuntercergrupo de paises, laconcesionde patentesy elregistrode marcas es
responsabilidad de distintas oficinas. Los datos sobre contactos de todas las oficinas de la Pl
(incluidas las oficinas de la propiedad industrial y las administraciones de los derechos de au-
tor) pueden encontrarse en el siguiente sitio web: https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp.

Los agentes delaPlylos abogados de la Pl pueden ser también fuentes Utiles de informacidén
y asesoramiento sobre cuestiones de Pl. Los agentes y abogados de la Pl son personas que
prestan servicio del sector privado y que estan calificados pararepresentar a clientes durante
elproceso de solicitudy para defenderalos clientes ante los tribunales en los pleitos plantea-
dos cuando surgen controversias sobre la Pl. Muchos paises exigen alas empresas extranjeras
que contratenaunagente nacionaldelaPlparapodersolicitaruna patente o marcaregistrada.

Por Ultimo, se puede consultar la legislacion nacional de un pais dado para obtener informacion
sobre la proteccion de la Pl en ese pais. El sitio web de la OMPI comprende una coleccidon de le-
yes nacionales sobre la Pl que puede consultarse gratuitamente en linea en https://www.wipo.

int/en/web/wipolex
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8. ;Como puedo hacer valer mis derechos de
PI?

En Perd, la observancia de los derechos de propiedad intelectual esta regulada a nivel admi-
nistrativo por el INDECOPI, que es el organismo encargado de supervisar y hacer cumplir la
normativa sobre propiedad intelectual. EI INDECOPI tiene competencias tanto para tramitar
registros (patentes, marcas, derechos de autor, entre otros) como para tramitar procedimien-
tos administrativos ante posibles infracciones. Cuando una persona (natural o juridica) consi-
deraquesusderechosde propiedadintelectualhansidovulnerados, puede presentarunade-
nuncia ante INDECOPI, que investigaray, si es necesario, impondra sanciones administrativas
que puedenir desde amonestaciones y multas, asicomo medidas definitivas, entre las cuales
estd el cese de actos que constituyen lainfraccion, el retiro de los circuitos comerciales de los
productos resultantes de lainfraccion, la prohibicion de laimportacién o de la exportacién, la
destrucciondelosproductos, cierre temporal o definitivo del establecimiento deldenunciado
y publicacién de sancién.

Adicionalmente, la observancia en Perud también incluye acciones judiciales civiles y penales,
los titulares de derechos pueden acudiralos tribunales parademandarainfractores pordanos
y perjuicios, y en casos graves, como la pirateria o la falsificacidn, existen sanciones penales
gue pueden incluir penas privativas de la libertad. Asimismo, Peru cuenta con la Superinten-
dencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria (SUNAT) que colaboran en la pro-
teccidnde la propiedad intelectual, reteniendo productos que infrinjan derechos enla fronte-
ra, evitando queingresenalmercadolocal.
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9. ;Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido para proteger unainvencion. La patente da a
sutitularelderecho exclusivo aimpedirque otros explotencomercialmentelainvencion duran-
te un periodo limitado de tiempo, acambio derevelarlainvencién al publico. Por consiguiente,
el propietario de la patente (su titular) puede impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan a
la venta, vendan o importen la invencién patentada sin permiso, y pueden demandar a quien
explote lainvencion patentada sin su permiso.

La teoria en que se basa el sistema es que los beneficios financieros derivados de la explota-
cion de la patente y la revelacion de las invenciones resultantes para su difusion y utilizacién
publica promoveran lainnovaciony elevaran el nivel técnico de laindustria de un pais, con be-
neficios evidentes para sucomercio.

Esevidentemente cierto que notodaslasempresas desarrollaninvenciones patentables, pero
también es equivocado creer que las patentes se aplican Unicamente a procedimientosy pro-
ductos fisicos y quimicos complejos, o que sélo son Utiles para grandes empresas. En general
puede conseguirse patentes para cualquier dominio de la tecnologia, desde clips sujetapa-
peles hasta computadoras. Existen ya miles de patentes para productos de uso diario como
plumas, botellas de cristal, telas o bicicletass.

Para obtenerunapatente hay que presentaruna solicitud ala oficinanacional oregional de pa-
tentes, en el caso de Peru eslaDireccion de Invencionesy Nuevas Tecnologias (DIN) del INDE-
COPI.Enelformulario de solicitud deberd describir suinvenciény compararla contecnologias
anteriores ya existentes en la misma esfera. Los formularios de solicitud pueden conseguirse
generalmente enlamisma oficina de patentes.

EnPerleste derecho exclusivo se concede porunperiodolimitado detiempo, 20 afios (paten-
te deinvencidn)y10 afios (patente de modelo de utilidad), contados desdelafechade presen-
tacion de la solicitud, siempre que el titular de la patente pague las tasas anuales de manteni-
miento, y la patente es valida Unicamente en el territorio nacional.

No se proporciona automaticamente proteccion juridica contra una violacion (infraccion) de
los derechos de patente, sino sdlo cuando el titularla solicita. Por consiguiente, los titulares de
patentes deben vigilar periddicamente las actividades comerciales de los demas si quieren
que sus derechos de patente serespeten.

8Porejemplo, siunenvase tienerasgos funcionalesinnovadores puede protegerse mediante patentes o modelos
de utilidad.

/131/7/



La clave parala Propiedad Intelectual

10. ;Como puedo determinar si mi producto
es patentable?

Suproducto, para ser patentable debe serunainvencién que cumpla conlas siguientes condi-
ciones:

» Serunanovedad;

» Presentarnivelinventivo;

» Susceptible de aplicaciénindustrial.

Las patentes se conceden porinvenciones. ;Qué es una invencion? Es una solucién a un pro-
blema técnico, el problema puede serviejo o nuevo, pero la solucion ha de ser nueva para que
puedamerecerelnombre deinvencion. Descubrirsimplemente algo que yaexiste enlanatura-
leza, alo que llamamos descubrimiento, no es unainvencion, hay que agregarunaintervencion
humana. Una invencién no es necesariamente algo complejo o de alta tecnologia, incluso un
clip ounmondadientes puede serunainvencion siresuelve un problema técnico anterior.

De acuerdo alalegislacion peruana, no se consideraninvenciones?:

» los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;

» eltodo o parte de seresvivos talcomo se encuentran enlanaturaleza, los procesos bioldgi-
cos naturales, el material bioldgico existente enla naturaleza o aquel que pueda seraislado,
inclusive genoma o germoplasma de cualquier servivo natural;

» lasobrasliterariasy artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;

» los planes, reglasy métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o activi-
dades econémico-comerciales;

» losprogramas de ordenadores o el soporteldgico, como tales;y,

» lasformas de presentarinformacion.

Sibienes cierto que algunasinvenciones son consecuencia de unlargo proceso de investiga-
cionydesarrollo (I+D)ode grandesinversiones, esfacilencontrarejemplos deinvenciones del
pasado, simples peroimportantes, en muchos aspectos de lavida diaria.

De acuerdo ala Decision 486, el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial de la Comunidad
Andina, del cual Peru es parte, unainvencion debe satisfacer, las siguientes condiciones para ser
protegida por una patente: debe presentar un elemento de novedad, a saber, alguna caracte-
ristica nueva que no figure en el acervo de conocimientos existente de su ambito técnico (este
acervo de conocimientos existente se llama “estado de latécnica”); lainvencidon debe presentar

?Articulo 15 dela Decisidon 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
10 Articulos16,17,18y19.
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una actividad inventiva, es decir, si para una persona del oficio normalmente versada en la ma-
teria técnica correspondiente, esa invencidn no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado
de manera evidente del estado de la técnica; y finalmente, el tema de que trata debe tener una
aplicaciénindustrial, es decir que pueda ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria,
entendiéndose porindustrialareferida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Elemento de novedad

Unainvencidn es nueva (o en la terminologia del derecho de patentes) “existe novedad” si hay
unadiferenciaentrelainvencidony el conocimiento actual del “estado de latécnica”.

Lo que puedeincluirse en el “estado de la técnica” comprendera todo lo que haya sido acce-
sible al publico poruna descripcidn escrita u oral, utilizacion, comercializacién o cualquier otro
medio antesdelafechade presentaciondelasolicitudde patente o,ensucaso,delaprioridad
reconociday por consiguiente puede destruir la novedad de su invencion, también se consi-
derarddentrodelestado delatécnica, elcontenido de unasolicitud de patente entramite ante
la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la
fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.
Por consiguiente, publicaruna descripcidon de suinvencidon antes de patentarla puede conver-
tirestainvencién en algo sinnovedady porlo tanto enalgo no patentable.

EnPeru se prevé un periodo de gracia que corresponde al afio precedente alafechadelapre-
sentacion de la solicitud en el Pais Miembro o dentro del afio precedente a la fecha de prio-
ridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgaciéon hubiese provenido de: a) el
inventor o su causahabiente™; b) una oficina nacional competente que, en contravenciondela
norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el
inventor o su causahabiente; o, c) un tercero que hubiese obtenido lainformacién directa oin-
directamente delinventor o sucausahabiente. Es decir, durante este periodo elinventor puede
presentar su solicitud de proteccién de patente sin que lainvencién pierda novedad.

Daremos un ejemplo sobre el “periodo de gracia” a efectos de no afectar el requisi-
to de novedad enuna patente, conlafinalidad de que se entienda de manera sencilla,
pensemos enuninventor que desarrollaun nuevo producto que es susceptible de ser
patentando, esteinventor empiezala comercializacion de este producto enelmerca-
doy condicha finalidad difunde informacion del producto y de sus caracteristicas en
sus redes sociales; después de ello, pero antes de que transcurra un ailo desde la pri-
mera difusion, se acercaal INDECOPIy presenta su solicitud de patente. En este caso,
laautoridad competente al evaluarlanovedad del producto verificard que se hahecho
difusion de producto en el mercado, pero dentro del aflo anterior alafecha delapre-
sentacion de lasolicitud, porlo que determinara que elinvento sicumple con el requi-
sito de novedad. Sila difusion se hubiera efectuado antes del periodo antes mencio-
nado, se consideraria que el producto no cumple con el requisito de novedad.

"Articulo17 dela Decisidén 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
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Actividad inventiva

Se considerarad que una invencién comprende una “actividad inventiva” si, en relacién con el
estado de unatécnica determinada, no es evidente para una personaversada en esta materia;
dicho con otras palabras, no ha de ser posible que un experto medio consiga lainvencién con
unsimple trabajo de rutina.

Esta es una prueba subjetiva dificil de explicar y dificil de aplicar. Hay un nimero considera-
ble de casosenlos que el examinadory el solicitante, o el abogado de patentes, estdnen des-
acuerdo sobre el caracter inventivo de una determinada solicitud de patente, y entonces la
decisionrecaeraenlaautoridad competente. No es raro que las decisiones de un examinador
de una oficina de patentes sean revocadas por una instancia administrativa superior o poruna
decisionjudicial.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, seguln anteriores decisiones son
los siguientes: simple cambio de tamafio de elementos del invento; simple combinacion de
funciones de dispositivos; cambio o sustitucion de materiales equivalentes, entre otros de si-
milarindole. Todo esto no se considera obvio o evidente para una persona con conocimientos
medios, porlo que no podré patentarse.

Sinembargo, puede merecer proteccioénen calidad de modelo de utilidad cualquier modifica-
cidnaunproducto queresulte ventajosa pararesolver elmismou otro problematécnico. (Véa-
selapreguntal2). Porotrolado, esimportante sefialarque, de acuerdo alalegislacion peruana,
las patentes de invencidn pueden versar sobre productos y procedimientos; mientras que las
patentes de modelo de utilidad versan solo sobre productos™.

Aplicacion industrial

Unainvencion ha de poder fabricarse o utilizarse en algun tipo de industria. Esto significa que
lainvencidn ha de adoptarlaforma practica de un aparato o dispositivo, de un producto como
un material o sustancianuevos o de un procedimiento o método de una operaciénindustrial.

Se entiende porindustria, en su sentido mas amplio, lo referido a cualquier actividad produc-
tiva, incluidoslos servicios, y que es distinta de una actividad puramente intelectual o estética.
Unaidea ensino puede patentarse sino es unainvencion que se considera dotada de aplica-
cionindustrial.

Temas no patentables

Ademas, no todas las invenciones son patentables. Para poder merecer la proteccidon de pa-
tente, unainvencion ha de corresponder conla definicion de untema patentable. Siusted esta
interesado en proteger su invencidén con una patente, debe tomar en cuentalo que establece
lalegislacion peruana, esimportante precisar que estas definiciones varian de un pais a otro.

2 Articulos 14y 81delaDecision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
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Segunlalegislacion nacional sobre patentes, las siguientesinvenciones no son patentables®;

»

»

»

las invenciones cuya explotaciéon comercial en el territorio del Pais Miembro respectivo
debaimpedirse necesariamente para proteger el orden publico o lamoral. A estos efectos
la explotaciéon comercial de unainvencion no se considerara contraria al orden publicoo a
la moral solo debido a la existencia de una disposicion legal o administrativa que prohiba o
queregule dicha explotacion;

las invenciones cuya explotacidon comercial en el Pais Miembro respectivo deba impedirse
necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para
preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotacién comercial de
unainvencion no se considerara contraria ala salud o la vida de las personas, de los anima-
les, o para la preservacién de los vegetales o del medio ambiente sdlo por razdén de existir
unadisposiciénlegal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacién;

las plantas, los animalesy los procedimientos esencialmente bioldgicos parala produccién
de plantas o animales que no sean procedimientos no bioldgicos o microbioldgicos;

los métodos terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano o animal, asicomo los
métodos de diagndstico aplicados alos sereshumanos o aanimales.

11. ;Por qué debo patentar mis productos o
procedimientos innovadores?

Patentar las invenciones de su empresa puede ser muy ventajoso y puede proporcionar a su

empresalos derechos exclusivos para utilizary explotarlainvencion durante 20 aflos enel caso

de las patentes deinvencion, y 10 aflos en el caso de las patentes de modelo de utilidad, con-
tados desdelafechade presentacion delasolicitud de patente. Ademas, la proteccionde pa-

tente puede proporcionar también:

»

»

Una posicién fuerte en el mercado. Los derechos exclusivos hacen posible impedir que
otros utilicen comercialmente la invencion patentada, lo que reduce la competencia y le
permite establecerse en elmercado con mayor fuerza.

Rendimientos mayores delainversién. Después de haberinvertidounacantidad considera-
ble de dineroy tiempo en el desarrollo del producto o procedimiento innovador, usted po-
dria, alamparo de estos derechos exclusivos, comercializar lainvencién, lo que le permitiria
obtenerunrendimiento mayor de lainversion.

Oportunidad para vender o conceder en licencia su invencién. Si decide no explotar usted
mismo la patente, tienelaopcidnde venderlaode concederlicenciaaunaomasempresas.
Escogeresta ultima opcidn significa aprovecharla patente para ganaringresos porregalias

S Articulo 20 delaDecision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
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mediantelaconcesiondelicenciasde supatente. Estono sélole ahorrara dinero, sinoquele
proporcionardunafuente deingresos porsuinvencién, o porlasinvencionesdelosemplea-
dos(de acuerdoconlas condiciones contractuales previamente establecidas conellos), sin
necesidad deinvertiren su comercializacion.

» Posibilidad de concertar licencias cruzadas. Si usted estd en proceso de adquirir los de-
rechos de utilizacion de las patentes de otra empresa mediante un contrato de licencia, su
carterade patentes mejorara su capacidad de negociacidn. Es decir que sus patentes pue-
denteneruninterés considerable parala empresa conla que esté negociando y usted po-
driaconcertarlicencias cruzadas mediante las cuales se podrian, en definitiva, intercambiar
los derechos de patente entre suempresay la otra™.

» Imagen positiva para su empresa. Los interlocutores comerciales, inversores y accionistas
pueden considerarla cartera de patentes de suempresa como demostracion de un alto ni-
vel de especializacidny capacidad tecnoldgica. Esto puede resultar Util para obtener fon-
dos, encontrarnuevos socios comercialesy elevar el valorde mercado de suempresa.

» Posibilidad de atraerinversores. Losinversores (como fondos de capital deriesgo) estanin-
teresados eninnovaciones que pueden ser protegidas deluso porlos competidores. Sius-
tedtiene una patente, estd garantizando que suinvencién no puede ser copiada facilmente
porotros, lo que da seguridad alosinversores que suidea tiene un mercado exclusivo, esto
puede hacer queinviertan mas dinero en su proyecto o empresa.

» Garantia de préstamos. Una patente puede serusada como garantia para obtenerun prés-
tamo, es decirsirve como una activo que se puede considerar paraaseguraruncrédito, sino
sellega acumplircon pagar el préstamo, el banco o entidad financiera podria llegar a tener
derecho sobrela patente.

12. ;Qué sucede si no patento mis productos
o procedimientos innovadores?

Patentar quiza no sea siempre la solucién adecuada para sunegocio. Es aconsejable ponderar
cuidadosamente los costosy beneficios delaproteccion de patente, antes de iniciarel proce-
so. Porconsiguiente, es preciso que usted comprenda qué podria suceder sisuempresa deci-
dierano patentarunainvencién patentable.

Podria patentarla otra persona. En Perd cuando més de una persona o empresa presentan so-
licitudes de patente para la misma invencion, tiene derecho a la patente la primera persona o
empresa que presenta la solicitud. Esto significa que, si usted no patenta en absoluto sus in-
venciones olasinvenciones de sus empleados (de acuerdo conlas condiciones contractuales
“Enalgunos paracumpliruna determinadanorma o reglamento técnico usted puede verse obligado a utilizaruna
tecnologiapatentada. Entodos estos casos, usted tiene la obligacién de obtenerunalicenciadeltitulardelapa-

tente. Aveces, lostitulares de patentes puedenacordarlaconcesiéndelicencias exentas deregalias, pero estono
tiene porqué sucedersiempre.
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previamente establecidas con ellos), o si presenta su solicitud demasiado tarde, otra perso-
na - que puede haber desarrollado mas tarde la misma invencion o una invencion equivalente
- podria conseguir una patente. El titular de la patente podra impedirle el uso de la invencion
patentada en elmercado, solicitar una sancidn en su contra y/o pedir a suempresa que pague
derechos delicencia para utilizarlainvencion.

Lacompetenciase aprovecharade suinvencion. Siel producto tiene éxito, muchas otrasempre-
sas competidoras pueden sentirse tentadas de fabricar el mismo producto o realizar el mismo
procedimiento utilizando suinvencidén, pero sintenerque pagarporeste uso austed. Lasempre-
sasmas grandes pueden aprovecharlaseconomias de escalaparafabricarel productode modo
mas baratoy competir con un precio de mercado mas favorable. Esto puede reducir considera-
blemente su participacion en el mercado con este producto. Incluso pequefias empresas com-
petidoras pueden fabricar el mismo producto y a menudo venderlo a precios inferiores porque
no tienen que recuperarlos gastos de investigacidny desarrollo (I + D) enlos que usted invirtio.

Quedaran obstaculizadas las posibilidades de conceder en licencia la tecnologia, venderla
o transferirla. Nadie esta dispuesto a pagar por el derecho a utilizar algo que no pertenece a
nadie. Sin la proteccidon de la Pl quedan obstaculizadas las oportunidades para conceder en
licenciala tecnologia a terceros a cambio de regalias. Ademas, cuando se celebren negocia-
ciones para transferirun determinado desarrollo tecnoldgico sin que exista protecciéon dela Pl
sobre latecnologia en cuestion, las partes no desearanrevelar susinvenciones, porque teme-
ran que la otra parte pueda “salir corriendo con la invencion”. La proteccion de patente limita
los riesgos de que esto suceda, porque el titular de la patente tiene la exclusividad legal sobre
la utilizacidndelainvencion.

13. ;{Qué es una patente de modelo de
utilidad?

EnPerulasinvenciones pueden protegerse mediante patentes de modelos de utilidad, que se
conocentambién por “modelos de utilidad”.

Las principales diferencias que existen entre las patentes de modelo de utilidad y las patentes
deinvencionsonlas siguientes:

» Losrequisitos para obtenerun modelo de utilidad son menos estrictos que paralas paten-
tes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la “novedad”, el requisito “actividad
inventiva” no existen. Se utilizala proteccion mediante modelos de utilidad atodanuevafor-
ma, configuracion o disposicion de elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumen-
to, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilizacion o fabricacion del objeto que le incorpore o que le proporcione
alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia'®.

5 Articulo 81delaDecisidn 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
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» Elplazo de duracidondelaproteccion pormodelos de utilidad es mas corto que el delas pa-
tentes de 10 afnos, contados desde la presentacion de la solicitud de patente, sin posibili-
dad de ampliacidon orenovacion).

» No examinan el fondo de las solicitudes con anterioridad al registro. Esto significa que el
proceso deregistro suele ser considerablemente mas sencillo y rapido.

» Esmuchomaéasecondmico obtenery mantener modelos de utilidad.

» No se consideraran modelos de utilidad las obras plasticas, las de arquitectura, nilos obje-
tos quetuvieranunicamente caracterestético. No podran serobjeto de unapatente de mo-
delo de utilidad los procedimientos y las materias excluidas de la proteccion por la patente
deinvencion®,

» Seaplicaunicamente aproductosy no aprocedimientos.

Por consiguiente, el registro de una patente de modelo de utilidad es un sistema mas adecua-
do que la patente de invencidn si se precisa proteccion para un producto con un ciclo de vida
corto, o si se tiene especial interés en evitar un periodo de espera largo, pero este producto
tiene que cumplirconlosrequisitos de novedady ventaja técnica.

Elsolicitante de unapatente de modelo de utilidad podra pedir que su solicitud se conviertaenuna
solicitud de patente de invencion o de registro de disefio industrial, siempre que la materia objeto
delasolicitudiniciallo permitay la solicitud de conversidon podra presentarse solo unavez”.

14. ;Cuales son los tramites administrativos
en Peru para obtener la proteccionde
patente?

El primer paso para obtener una patente es rellenar una solicitud de patente. Los formularios
para solicitar patentes son proporcionados la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias
delINDECOPI o pueden descargarse a través de su pagina web'. Esimportante no divulgar su
invencion antes de rellenarla solicitud de patente. Unarevelacién previa afecta sus posibilida-
des de obtenerlapatente, porque yano se considera que lainvencion sea nueva.

6 Articulo 82 delaDecision 486,Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
VParamasinformacionrevisarlosarticulos 83y 35 delaDecision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.

Bhttps://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1273517-formulario-de-registro-de-pa-
tente-de-invenciony https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1272433-formula-
rio-de-solicitud-de-registro-de-modelo-de-utilidad
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¢Como puedo saber que miinvencion es nueva?

Esesencialllevaracabounabusquedade patentes antes derellenarla solicitud, pues elloindi-
carasisuinvencion es nuevay porlo tanto sies probable que se patente. Usted puede realizar
labusquedapersonalmente orecurriralos servicios de un agente profesional de patentes para
querealice lainvestigacion. EIINDECOPI proporcionainformacidn sobre bases de datos enli-
nea gratuitas sobre patentes®”, lo que permite realizar una bisqueda personalmente.

¢Preciso de un agente de patentes para solicitar una patente?

Es posible solicitar la proteccion de la patente sin recurrir a un agente de patentes, (el INDE-
COPI® proporciona asesorias, asistencia técnica, capacitaciény cuenta conun Programa Na-
cional de Patentes?), aunque esrecomendable contrataraun profesional con experiencia para
asegurarse de quelaredacciéon delapatente se hace de modo adecuado. Es mas beneficioso,
para las personas no domiciliadas en el pais, estar representadas por un agente de patentes
gue searesidente en el pais donde se pide la proteccidn.

¢Qué tramites realiza la oficina de patentes antes de conceder una patente?

Cuando la oficina de patentes ha recibido una solicitud de patente realiza un tradmite que pre-
sentalas siguientes etapas:

» Admisidn a tramite;

» Examendeforma;

» Publicaciénenla GacetaElectronica de Propiedad Industrial del Indecopi;

» Examendefondo o patentabilidad;

» Resolucion concediendo o denegando la patente.

En cada una de estas etapas el procedimiento normal es que haya un didlogo, principalmente
porescrito, entre unexaminadorde la oficinade patentesy el solicitante. Elagente de patentes
puede actuarcomo intermediario, recibircomunicaciones de la oficina de patentes, aconsejar
alsolicitante sobrelamejoractuacionposible, seguirlasinstrucciones del solicitante yrespon-
derde acuerdo conellas ala oficina de patentes.

Admision a tramite

Para que una solicitud de registro de patente sea admitida a trdmite cuando menos se debe
haber presentado elformato de registro de patente debidamente llenado, la descripcidnclara

¥ https://www.gob.pe/55%967-recursos-de-utilidad-sobre-patentes-y-modelos-de-utilidad

20 Paramayorinformacionconsultar: https://www.gob.pe/14993-registrar-una-patente-de-invencion-en-el-peru

2'Paramayorinformacidn consultar: https://aplicaciones.indecopi.gob.pe/appDINPatenta/
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y completa delainvencidny los dibujos: documento técnicoy el comprobante de pago de las
tasasde presentaciondelasolicitud de lamodalidad de patente respectiva (patente deinven-
cion: S/.720.00 nuevos soles y patente de modelo de utilidad: S/. 324 nuevos soles??), con ello
sele asigna adicho tramite un nimero de expediente y se le reconoce una fecha de presenta-
cion (desde esta fecha se contabiliza el plazo de prioridad y en caso de otorgarse la patente,
desde estafecha se contabiliza el tiempo de proteccion).

Examen de forma

Estaetapalarealizala DIN dentro del plazo de treinta (30) dias habiles siguientes ala presenta-
ciondelasolicitud consiste en comprobar sise han cumplido conla entrega de ladocumenta-
cioncompletaz. Sihubiese observaciones se notificanaladireccidnfisicaoelectronicadel(de
los) solicitante(s) paraque puedansersubsanados enelplazode 2 mesesenelcasode patente
de invencion (prorrogable 2 meses mas) y 1 mes en el caso de patente de modelo de utilidad
(prorrogables 1 mes mas), en caso de que no se cumpla con dicha subsanacion la solicitud se
declaraenabandonoy no se puede continuar con el tramite.

Publicacion

Unavezsuperado elexamende formay vencido el plazo de confidencialidad 18 meses (paten-
te deinvencidn)y 12 meses (patente de modelo de utilidad), el Indecopi publicard unresumen
delasolicitud enla Gaceta Electrénica e Propiedad Industrial. Con ello, se dala oportunidad a
cualquier persona con legitimo interés pueda presentar una oposicion fundamentada dentro
del plazo de 60 dias hébiles (patente de invencién) y 30 dias habiles (patente modelo de utili-
dad)despuésdelapublicacion.

Porotrolado, unavez efectuadala publicacion hay un plazo de 6 meses (patente de invencidn)
y de 3 meses (modelo de utilidad) para efectuar el pago del examen de fondo y se solicite por
escritoalaDINrealizarel examen de fondo.

Examen de patentabilidad

Una vez realizado el pago de la tasa (S/ 549.07 nuevos soles para patente de invenciény S/
279.55 nuevos soles para patente de modelo de utilidad) y haberformulado la solicitud por es-
crito para que se efectie el examen de fondo, se procedera a evaluar la solicitud para saber si
se cumple con los requisitos de patentabilidad novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial
(patente de invencidn); y novedad y ventaja técnica (patente de modelo de utilidad). Sino se
realiza el pago dentro del plazo establecido la solicitud se declara en abandonoy no se puede
continuar con el procedimiento.

2?Tarifas adiciembre de 2024
23 Articulo 26y 27 delaDecision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
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Sihay observaciones, se da al solicitante la oportunidad de presentar descargos o informacion
aclaratoriaen el plazo es de hasta 60 dias habiles (patente deinvencién)y 30 dias habiles (paten-
te modelo de utilidad), prorrogables porla mitad de este tiempo; conlo cual el examinador rea-
lizard un segundo examen de patentabilidad, siel examinador se reitera en la observaciones del
primerexamen, el expediente pasaalasiguiente etapaque esladeresolucion, perosieneste se-
gundo examen se encontrardnnuevas observacionesdistintas alas que serealizaronenel primer
examen de patentabilidad, se comunica al solicitante las nuevas observaciones, concediéndole
un nuevo plazo para el levantamiento de las mismas (conforme alos plazos antes mencionados),
recibido el levantamiento de observaciones, se procede a un nuevo examen conforme alo se-
falado precedentemente y asi sucesivamente, no existe un limite para el numero de exdmenes,
pero hay que tener en cuenta que el plazo legal maximo paratodo el trémite es de 05 afos.

Resolucion concediendo o denegando la patente

Sobre labase del dltimo examen la DIN emite una resolucion que puede ser favorable (otorga-
miento de la patente en su totalidad), parcialmente favorable (otorgamiento de una parte del
pliego dereivindicacionesylaotra parte esrechazada) o desfavorable (se deniegala patente).
Enestos dos Ultimos casos, es posible impugnarla decisién presentando unrecursoimpugna-
tivo de apelacién oreconsideracion ante lainstancia correspondiente.

Se debe tenerencuenta que se debe pagaruna tasa de mantenimiento anual a partirde cum-
plido el primer afio de la solicitud y una vez otorgada la patente cada afio y durante el plazo de
vigencia, caso contrario se declara la caducidad de la patente, las tasas de anualidad son las
gue mencionamos a continuacion:

» §/140.00 nuevos soles mientras la solicitud esté en trdmite

» §/274.93nuevos soles desde laconcesionhastaelafio10

» S§/405.99 nuevos solesdesde elano1lhastael 20

Esimportante sefialar que esto solo es obligatorio en el caso de las patentes de invencion, por
patentes de modelo de utilidad no se pagan anualidades en el Peru.

15. ;{Quée costos tiene la proteccionde
patente en Peru?

Los costos de una patente puedendividirse en cuatro tipos diferentes.

» Loscostosrelativos alastasas de aplicaciény otros derechos de tramitacién pagados ante
el Indecopi (sefalados en los puntos anteriores). Estos gastos suelen ser menores que los
demas gastos citados a continuacion.

» Loscostosrelacionados conlos abogados o agentes de patentes que ayudan aredactarla
solicitud de patente y presentar los recursos que sean necesarios. Es recomendable pedir
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asistencia experta alredactarun documento de patente.

» Los gastos de traduccion. Estos gastos solo se dan si se pide proteccion de la Pl en paises
cuyo idioma oficial es diferente del idioma en que se ha preparado la solicitud. Puedenre-
sultarelevados, especialmente en casos de solicitudes de patentes muy técnicas.

» Tasas de mantenimiento anual durante el tramite y vigencia de la patente (antes sefaladas).

Paralas PYME que estan dispuestas a solicitarla proteccion de patente envarios paises, el ser-
vicio ofrecido por el sistema del PCT administrado por la OMPI puede reducir considerable-
mente las tasasy simplificarlos tramites.

16. ;Como puede beneficiar ala empresala
informacion obtenida de las bases de datos
sobre patentes?

La “informacion sobre patentes” es informacién técnicay juridica contenida en los documen-
tos de patentes publicados periddicamente por las oficinas de patentes. Un documento de
patente contiene la descripcidn completa de como funciona una invencién patentada y las
reivindicaciones hechas que determinan el alcance de la proteccion. También contiene datos
sobre quién patentd lainvencidny cuando se patentd, y las referencias bibliograficas.

La informacidn de patentes puede ser Util a las PYME por una serie de razones. La mas impor-
tante es posiblemente que las patentes constituyen una fuente Unica de informacién técnica
que puede tener gran valor para la planificacion estratégica de negocios de las PYME. La ma-
yoria de las invenciones se revelan al publico por primera vez cuando se publica la patente (o
segun sean las leyes locales, la solicitud de patente). Por lo tanto, las patentes son una fuente
valiosa de informacion sobre las investigaciones e innovaciones actuales, disponible amenu-
do mucho antes de que los productos innovadores aparezcan en el mercado. La informacion
técnica contenida en los documentos de patentes puede facilitar a las PYME nociones esen-
ciales que serviran para:

» Evitargastosinnecesarios alinvestigarlo que ya se sabe;

» Determinary evaluartecnologias para obtenerlicenciasy transferir tecnologia;
» Determinartecnologias alternativas;

» Estaraldiadelasultimas tecnologias en su propia areatécnica;

» Encontrarsoluciones paraproblemastécnicos;

» Conseguirideas para seguirinnovando.
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Desdeelpuntodevistadelaestrategiade negociosde suempresa,lainformaciénde patentes
puede ayudarle a:

»

v

»

™

»

Localizar socios comerciales;
Localizar proveedoresy materiales;
Vigilarlas actividades de los competidoresrealesy potenciales;

Identificar mercados nicho.

Y, porultimo, lainformacién contenida enlos documentos de patentes puede servirtambién a
las PYME para:

»

»

»

Evitar posibles problemas de infraccion;
Evaluarla patentabilidad de sus propiasinvenciones;

Oponerse alaconcesion de patentes que entren en conflicto con sus propias patentes.

Ventajas de las patentes como una fuente de informacién técnica

Las patentes ofrecenventajas sobre otras fuentes de informacidn porque:

»

»

»

Contieneninformacion que amenudo no se divulga de otraforma;

Tienenunformato relativamente estandar que comprende unresumen, informacion biblio-
grafica, la descripcion de lainvencidn (en la mayoria de los casos también con dibujos ilus-
trativos) y datos completos sobre el solicitante;

Seclasifican por areas técnicas;
Ofrecenejemplos sobrela aplicabilidadindustrial de lainvencién;

Abarcan practicamente todas las esferas de latecnologia.

Clasificacion Internacional de Patentes

La Clasificacion Internacional de Patentes (IPC) es una herramienta muy valiosa para realizar

busguedas en bases de datos relacionadas con las patentes. Permite localizar la tecnologia
adecuadaenmuchostiposde busquedasrelacionadas con patentes, o bienencontrarelresu-

meninformativo de unatecnologia determinada ounalistacompletay detallada de documen-

tosde patenterelativos aunatecnologia especificarepresentadaporlos simbolosdela CIP, se
ha preparado principalmente para que sea un sistema de clasificaciony posterior consulta de
documentos de patentesy se usaenel Perd.

Hay mas informacion disponible sobrelalPC enhttps://www.wipo.int/classifications/ipc/es/
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17. ;Como debo leer un documento de
patente?

Esimportante entender qué aspecto tiene undocumento de patente, no sdlo conelfinde pre-

sentar solicitudes de patente, sino también para poder encontrar dentro de estos documen-
tos la informacidn técnica, juridica y/o comercial que se esta buscando. Los documentos de
patente estan estructurados en todo el mundo de modo relativamente semejantey, aparte de

algunasvariaciones, estan dispuestos generalmente del modo siguiente:

»

»

»

Portada: sirve deresumende la patente. Contiene informacion sobre lafecha de presenta-
cion, lafechade prioridad, lafechaenque se concedid lapatente (sise concedid), unnime-
rodeidentificaciéndelapatente, datos sobre elinventor, el solicitante y elagente de paten-
tes(siprocede), datos técnicosy de clasificacionyunresumen de la patente con un dibujo.

Descripcion: ha de describir con suficientes pormenores la invencion de modo que una
persona versada en la misma area técnica pueda reproducir la invencion a partir de la des-
cripcidny los dibujos. En la practica hay ocasiones (por ejemplo, las secuencias genéticas
enelcaso de patentes de biotecnologia) enlas que puede haber material adicional de apo-
yo endisquete, CDu otros medios que se guarda separado del documento de patente.

Reivindicaciones:indicanelalcance delaproteccidn. Se considerangeneralmente laparte
masimportante de una patente. Es esencial que lasreivindicaciones esténbienredactadas,
que declaren exactamente los aspectos de lainvencidn que son nuevos. Las reivindicacio-
nes estan generalmente numeradas, siendo elnimero1lareivindicacion masampliayluego
las reivindicaciones “dependientes” refiriéndose a reivindicaciones anteriores. La reivindi-
caciéndelapatente debe estarapoyada porla descripciénylos dibujos.

Dibujos: ilustran pormenores técnicos de la invencién. Puede haber todos los dibujos que
se considere necesarios. En general los dibujos contienen nimeros de referencia para las
distintas partes o caracteristicas alas que puede referirse la descripcion.

Informe de blisqueda: lo suministra la oficina de patentes y contiene una lista de patentes,
libros, articulos de revistas, actas de conferencias, etc., que tienen alguna relacién con la
invencién en cuestion. Este informe puede serde graninterés, pero quienes buscanlos do-
cumentos de patentes para obtenerinformacionamenudoignoranelinforme.
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Ejemplo de portada de patente?*

N de publicacion Trulo
WO/Z0Z0/111852 [EN] VENDING MACHINE FOR NATURAL FRUIT JUICES PREPARED ON THE SPOT

[ES] MAQUINA SXPENDEDORA DE JUBDS DE FRUTA MATURAL PREPARADDS EN EL MOMENTD
Fecha de publicacion [FR] MACHINE DISTRIBUTRICE DE JUS DE FRUITS NATURELS PREPARES SUR LE MOMENT
04.06.2020

N de la solicitud internacional
PLT/PE201/000022

Fecha de presentacion internacional
2812008

Se presentd la solicitud en virtud del Capftulo ||
1.05.2020

P
AZ3L 202 20081 || AZ3N 1/00 20081

Ad7) 3140 20061 | | A47) 2180 20081
A47J18/022008] | A23G 8/04 20081
Verotras clasificaciones

PC
A2969/04 || azaL 20z | | AzaN 100
A4712042/0732  A4TJ1/4D | A4TI31E01 sy
Ver otras clasificaciones
Resumen
Solicitantes EN) The invendion relaies to 3 vending machine for prepared natufal frut uices, comprising @ siructure of framewark, & moduie for staing and cispensing s, having
BUTIERREZ SANCHEZ, Eduardo Rodrigo [PEVIPE] compartments for presemving fruit. halical bars for dizposed in sach : which transport the pieces ef fruit without damaging them. wﬂ\gh\ng hoppers
ROMERO LOAYZA. Liliana Antoinette [PEVIPE] WHCh 1ECEAe, Weigh armetet the weight of the picces o it by mean of Loaing Cell, a means for transfaring meterel . = blending ocile tofd
‘GUTIERREZ SANCHEZ, Azucena del Pilar FEJPE] Blnding vese biing modiad to remors the nee fot 3 closure of caverng. Matulee o Tameparting 1uiGs wilh parisalic purmgs and-nit ubar Concu Tor procisly
cartroling the quantiy of lguid suppliet, = moduls for suRpling food addiives, 3 cantainer diSpenSer, 2 Maduls fof interaction between the user and the maching, provided
Inventores. Wwith a touch screen, a refrigeration module, a control module and pr miodule for
GUTIERREZ SANCHEZ, Eduardo Rodrigo [ES] L= prasens inusncion s refiers 3 una maRUne Sxpendeders O juooe preparads 08 fruts RSl qUs Comprends uTe estusTs © Srmazen, un modula 8
ROMERD LOAYZA. Liliana Antoinstte zlmacenamiento y @& dispensado G frutas el cual comprende Unds ComPaMimen:os canservadares de fiu, unas barmes helicoidales B2 trensparte dispuesios en cada
GUTIERREZ SANCHEZ, Azucena del Pilar compartmento 3 cusles ansportan o ro2cs e HUtS i dafiaros, nas olvas Ge pesad que feciben, mickny dosflcan el pesa 82 1o 1020 e fUts por meo e ceos
188 carga. un medio 08 traslado de fruta dosificada, un medula dé beuado con 13 el vaso g licuade modificado para eliminar la d de cierrs 0 f30a. unos
Mandatarios ol B areports il Wicos con bombe pertaices y con condchos tuiuiaros s corkroer 2 cantied B Mo eurminsrad Jf fame preciea, un o [
MERCHOR VALDERRAMA, Bruno suminisiro de adi i una pantalla teeil. un modulo g refrigeracion. un
f dulo de i .mm icado.
Datos de prioridad FRILz g€ fruis nan & Structure ou b, un module 88 stockage et distribution
1B fuim. sl s cs campartimoncs oo s, o v oo J et Gposces dans ohaque omperinans. mepelie ranapaton e
TP, Colvens, MeSyIen: e osent e poids des morcesu gt Fryis 20 mpven g8 cellules 08 Chargs, un mgven

18. ;:Donde puedo buscar informacion sobre
patentes?

Al ser las patentes documentos publicos, las oficinas de la Pl ofrecen facilidades para que el
publico engeneral puedaconsultarlasbases de datos sobre patentes, enel caso delIndecopi,
através de suplataformaweb ofrece acceso a diferentes bases.

Algunas otras oficinas nacionales y regionales han abierto también enlinea sus bases de datos
sobre patentes de modo gratuito; ademas, algunos prestadores privados de servicios ofrecen
bases de datos complejas pero comerciales y de pago. Los agentes de patentes estan gene-
ralmente capacitados parabuscardocumentos de patentesyamenudolasempresasrecurren
aellos paraobtenerlainformacidénnecesaria.

Enlaces conbases de datos gratuitas y en linearelativas a patentes
Se puede accederabuscadores globales de patentes enlos siguientes enlaces?®:

» GlobalDossier (buscadormundial de patentes).

» Lens(buscador cientificoy tecnoldgico https://www.lens.org/).

#Informacionobtenidade: https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docld=W0O2020111952&_ci-
d=P12-M2C267-51362-1

25 Informacion obtenidade: https://www.gob.pe/55967-recursos-de-utilidad-sobre-patentes-y-mode-
los-de-utilidad
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» Espacenet (buscadorgratuito de patentes: mas de 150 millones)

» Latipat-Espacenet (buscadorde patentes enespafioly portugués).

» Patentscope (bases de datos de patentes).

™

» Google Patents (buscador de patentes en Google).

v

» Invenes (buscadorlvenes).
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19. ;Qué es una marca??¢

Unamarcaesunsignodistintivo que permite diferenciary distinguirlos productosy/o servicios
ofrecidos porlos distintos competidores en el mercado.

Pueden considerarse marcas las palabras, letras, nimeros, figuras, dibujos, colores, formas,
logotipos, etiquetas, entre otros, asi como la combinacién de estos elementos, que se em-
pleen para diferenciar productos y/o servicios de diferentes empresas. Los lemas comercia-
les también son signos distintivos, pero cuya funcién es complementar a las marcas, por ello,
pueden registrarse en cuanto estén asociados a una marca. Asimismo, también se permite el
registrode formas menos tradicionales de marcas, tales como los caracteres tridimensionales
(porejemplo,labotelladelacerveza Cuzquefialacualcuentaconunarepresentaciondelapie-
dradelos doce angulos, que se encuentra ubicada enla ciudad de Cuzco), los signos sonoros
(sonidos, como el de la corneta de los helados D’onofrio), y los signos olfativos (olores, como
los perfumes). La mayoria de los paises permiten el registro de signos que no solo se aprecien
visualmente o que puedan serrepresentados graficamente, sien general, puedan ser percibi-
dos porcualquieradelos sentidos.

Las principales funciones de las marcas son:

» Permitiralos consumidoresidentificar el producto de una empresaya se trate de un bieno
de unservicio, afindedistinguirlo de los productosidénticos o similares de lacompetencia.
Los consumidores que estansatisfechos conundeterminado producto sonmas propensos
acompraro contratarnuevamente ese producto. Para ello es necesario que puedan distin-
guirlo facilmente de otros productosidénticos o similares.

» Permitiralas empresas diferenciarsus productos delos delacompetencia. Porellolas mar-
casdesempefanunpapel primordial enlas estrategias de publicidady comercializaciénde
las empresas porque definen laimagen y reputacién de los productos de la empresa ante
los consumidores.

» Asimismo, las marcas incitan alas empresas ainvertir en el mantenimiento o lamejora dela
calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputacién de los productos relacio-
nados conunadeterminada marca.

Las marcas difieren de larazén social o denominacion de su empresa

Algunas personas creen que, registrando la razén social o denominacién de su empresa ante
la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos (SUNARP) quedara automaticamente
protegido como marca. Se trata de un error bastante comun. Es importante entender la dife-
rencia entre razon social o denominaciéon de suempresay las marcas.

% apalabra“marca’, que se usasiempre enlapresente guia, estareferidatanto conrelacionadistinguir productos
oservicios, es decir,nos estamos refiriendo tanto a “marca de producto” como a “marcade servicios”.
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La razon social o denominacién de su empresa es el nombre completo de su empresa, por
ejemplo, “Supermercados Peruanos S.A.”, e identifica a su empresa. Suele terminarcon S.A,,
S.A.C,,S.A.A E.ILR.L.S.R.L.uotraabreviatura similar que denota el caracterjuridico de laem-
presa. Unamarca, en cambio, es el signo distintivo del producto o servicio de suempresa. Una
empresapuedesertitulardevariasmarcas,comoeselcasode SupermercadosPeruanosS.A.,
que puede venderunos productos bajoelnombre de BELL'Sy otros bajo el de VIVANDAY otros
bajoelnombre de MASS. Las empresas pueden utilizaruna determinada marca paraidentificar
todos sus productos, una linea de productos en particular, o un tipo especifico de producto
fabricado, comercializado u ofrecido por la empresa. Algunas empresas también usan su ra-
zon social o denominacidén como marca, en cuyo caso, deberian considerar registrarlo como
marca para obtener proteccion.

20. ;Que no puede protegerse como marca?

Alahorade elegirunamarca es Util conocer las categorias de signos que no suelen aceptarse
paraelregistrocomomarca. Las solicitudes deregistrode marca se deniegansobrelabasede
los comuUnmente las denominadas “prohibiciones absolutas?”, entre las cuales tenemos:

» Signos que carezcan de distintividad, es decir, que no sean capaces de cumplirla funcién
de una marca, que es distinguir un producto y/o servicio en el mercado y que permitan al
consumidor identificar un origen empresarial determinado. Por ejemplo, un punto (.), un
guion(-).

» Términos genéricos. Por ejemplo, si suempresa trata de registrarla marca SILLA para ven-
dersillas, lamarca serd denegadaya que “silla” es el término genérico del producto.

» Términos descriptivos. Son palabras que suelen emplearse en el comercio para describir
el producto en cuestién. Porejemplo, es probable que la marca DULCE sea denegada para
comercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraria injusto otorgar a
un solo fabricante de chocolate la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus
productos. Del mismo modo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como “RAPIDO”,
“EL MEJOR”, “CLASICO” o0 “INNOVADOR” son susceptibles de objeciones similares, a me-
nos que formen parte de una marca distintiva.

» Marcas que pueden inducir a error o engaiio. Son marcas susceptibles de engafar o con-
fundiralos consumidoresrespecto alanaturaleza, calidad u origen geografico del produc-
toocualquierotracaracteristica o cualidad de este. Porejemplo, sise trata de comercializar
vasos devidrioy se pretende registrar como marca la denominacion IRROMPIBLE, la solici-
tud de marca sera denegada, ya que induciria al consumidor a error, al asociarla marca con
un producto de cierta caracteristica que no posee (es decir, serirrompible).

27Paramayorinformacidn, consultar: Articulo 135 de la Decisidn 486, Régimen comun sobre Propiedad Industrial.
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» Marcas consideradas contrarias a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas cos-
tumbres. Porlo general, las palabras y las ilustraciones que se consideren contrarias a las nor-
mas comunmente aceptadas porlaley,lamoral, elorden publico olas buenas costumbres enel
pais donde se desea obtenerla proteccidnno se puedenregistrar como marcas.

» Losescudosdearmas,banderas,emblemas, signosypunzonesoficialesde controlyde ga-
rantia de los Estados y toda imitacion desde el punto de vista herdldico, asi como escudos
de armas, banderasy otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organizacién
internacional, quedan excluidos de la posibilidad de registro sino se cuenta con el permiso
delas autoridades competentes.

Las solicitudes son denegadas también por “prohibiciones relativas?” entre otros casos, por
ejemplo, cuandolamarcaentraenconflicto conmarcas uotros signos distintivos solicitados o
registrados con anterioridad. La coexistencia de dos marcas idénticas (o0 muy similares) asig-
nadas almismo tipo de producto puede confundiralos consumidores. Al tramitar una solicitud
deregistro serealiza busquedas de antecedentes registrales a efectos de determinarala po-
sibilidad de confusién con marcas. Sila oficina de registro considera que lamarcasolicitadaes
idéntica aunsigno anterior (solicitado o registrado) o tan similar que podriainducir a confusion
al consumidor, serd denegada o declarada nula, seguin corresponda. Por lo tanto, lo mejor es
abstenerse de utilizar marcas que puedan causar confusion por su similitud con otros signos
distintivos existentes (solicitados anteriormente o registrados).

21. ;Por qué debo proteger mi marca?

Si bien la mayoria de los empresarios o emprendedores comprenden el interés que reviste el
uso de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus competidores, no todas son
conscientes de loimportante que es protegerlas a través del registro. Habida cuenta de lain-
fluencia que puede teneruna marca para determinar el éxito de un producto en el mercado, es
esencialque sele dé una proteccién adecuada.

LaUnicaforma de proteger sumarca es registrandola. Registraruna marca otorga a su titularel
derecho exclusivo a utilizarlamarca. Estoimpide que otros comercialicen productosidénticos
o0 semejantes con la misma marca o con una marca semejante que induzca a confusion. Usted
puede conceder su marca registrada en licencia o en franquicia a otras empresas o inversio-
nistas, lo que proporciona una fuente adicional de ingresos a su empresa. A veces una marca
protegida con una determinada reputacion entre los consumidores puede utilizarse también
paraobtenerfinanciaciéndeinstituciones financierascomo bancosoinversores deriesgo que
cadavezsonmas conscientes de laimportancia delas marcas para el éxito comercial.

26Paramayorinformacioén, consultar: Articulo 136 de la Decisidn 486, Régimen comun sobre Propiedad Industrial.
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Si usted no protege su marca, terceros (personas naturales o juridicas) podrian utilizar (a sa-

biendas o sin ser conscientes de ello) para sus propios productos el mismo signo o un signo

semejante que induzca a confusion. Sus competidores podrian adoptar una marca semejan-

te oidénticay aprovecharlareputacidony relaciones que usted ha creado con sus clientes y/o

socios comerciales. La utilizacidén de su marca por terceros puede confundir a sus clientes y

puede también perjudicarlareputacioneimagen de suempresa o emprendimiento, especial-
mente, si el productorival es de calidad inferior.

Porlotanto, laprotecciondelamarcade su producto:

»

»

Garantiza que los consumidores distingan los productos;
Permite alas empresas u otros competidores en el mercado diferenciar sus productos;

Esuninstrumento de comercializaciony permite proyectarlaimageny lareputaciénde una
empresa uotros competidores delmercado;

Puede serobjeto de concesidndelicenciasy proporcionaruna fuente directadeingresos a
través deregalias;

Representaunfactor determinante enlos acuerdos de franquicia;
Puede serunimportante activo comercial;

Incita alas empresas u otros competidores del mercado ainvertir en el mantenimiento o la
mejora dela calidad del producto paranoinduciraengano al consumidor.

EnelPeru, el solo uso de unamarca en el mercado no otorga ningun tipo de proteccion.

Las ventajas principales de registrarla marca en estos casos son:

»

»

»

»

Elregistro otorga elderecho de uso exclusivo de unamarca enelmercado asu titular, lo que
implica también el derecho de impedir que terceros usen o registren una marca idéntica o
similar al grado de producir confusién en el publico consumidor, respecto de los mismos
productosy servicios o de productosy servicios vinculados.

Elregistro proporcionaunapruebadelosderechos, o que es especialmenteimportante en
elcaso de controversias conterceros;

Puede presentarse la solicitud antes de utilizarlamarca en el mercado, lo que otorgaun de-
recho de prelacion conrelacion a solicitudes presentadas posteriormente.

Elregistro hace masfacily baratala observancia o vigilancia de sus derechos sobre sus sig-
nos distintivos;

Puede usar conjuntamente con sumarca el signo ®.
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22. ;Cuales sonlos diferentes tipos de
marcas?

Marcas de producto y de servicio

Como se definid anteriormente, las marcas son signos que permiten diferenciar los productos
oservicios comercializados u ofrecidos enelmercado, porlos distintos competidores, debido
asuorigenempresarial.

Marcas colectivas

Las marcas colectivas son propiedad de una agrupacion de personas legalmente constitui-
das cuyos miembros las utilizan para identificarse con un nivel de calidad y otros requisitos
establecidos por la asociacién. Ejemplos de dichas organizaciones en nuestro pais son las
asociaciones de productores, artesanos, comerciantes y prestadores de servicios, quienes
ofrecen acadauno de sus asociados la opcidon de usarla marca a condicidon de cumplirconun
reglamento de uso previamente establecido. Las marcas colectivas pueden ser eficaces ala
hora de comercializar conjuntamente los productos o servicios de un grupo de competidores
del mercado, que por separado tendrian dificultades para que los consumidores reconozcan
sus marcas. Un ejemplo de una marca colectiva de gran éxito es la marca KEMITO ENE, inscri-
ta con certificado N° CO0003942, con la que se distingue principalmente el café y chocolate
que producen las comunidades Ashaninkas a lo largo del rio Ene. Agrupa a mas de 60 familias
de pequefios productores que han puesto mucha dedicacioén y esfuerzo al cultivo con la fi-
nalidad de mejorar sus condiciones de vida. Se encuentran ubicadas en la parte mas alta de
la cuenca del rio Ene, enla provincia de Satipo - Junin, a una altura que va desde 1200 a 1500
m.s.n.m. Sus productos han sido seleccionados, elaborados y empacados con el mayor cui-
dado paraque sus clientes puedan deleitarse conla calidad del chocolate y café Ashaninka.

i)

KEMITO

E N E°®

Imagen obtenidade: https://pi.indecopi.gob.pe/consultatutramitedemarcas/#/inicio
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Marcas de certificacion

Lasmarcasde certificaciénsonsignos destinados aseraplicados aproductos o servicios cuya
calidad u otras caracteristicas han sido certificadas por el titular de la marca?. Una marca de
certificacion puede definirse como “una marca utilizada para distinguir bienes y servicios que
cumplenun conjunto de normasy que han sido certificados poruna certificadora3®”.

Sera el titular quien podra autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicios cum-
plalas condiciones establecidas en el reglamento de uso de lamarcay no podra usarse enre-
lacién conlos productos o servicios producidos o prestados o comercializados por el propio
titular de lamarca?®'. Las normas de calidad aceptadas internacionalmente “ISO 9000” son un
ejemplo de estas certificaciones ampliamente reconocidas; asimismo, la marca de certifica-
cién “CERAMICA DE PUCARA” es un ejemplo de marca de certificacion nacional®2. Las princi-
pales diferencias entre las marcas colectivas y las marcas de certificaciéon es que las primeras
sblo pueden serusadas porun grupo especifico de competidores del mercado, por ejemplo,
los miembros de una asociacién, mientras que las marcas de certificacidon puede usarlas cual-
quiera que cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certificacidony que las
marcas de colectivas no se lleva a cabo propiamente un proceso de “certificacion”, a diferen-
ciadelas marcas de certificacion®.

Puede surgirlanecesidad de certificarun producto poruno o mas de los siguientes motivos:

» Losvendedores deseancrearse unareputacion,ampliarsus mercados, mejorarlacompeti-
tividad, promover nuevos productos, etc.

» Los compradores (particulares, almacenistas, fabricantes, funcionarios de contratacidn
publica, importadores, etc.) desean que la calidad de los productos que compran esté ga-
rantizada.

Lalegislacion para protegerlasaludy seguridad de los consumidores obligaaque los produc-
tosllevenunamarcade certificacion. Sibienencierto, lalegislacion peruananolo exigio, enlos
anos delapandemiaporel Covid-19 seregistraron marcas de certificacion con fines de certifi-
carciertas condiciones de salubridad de lade la poblacion.

22Ver Articulo 185 de laDecision 486, Régimen comun sobre Propiedad Industrial

30Un producto quellevaunamarcade certificacidonincluye la garantia que el producto se hafabricado conforme a
unanormaaplicable;laproducciénse havigiladoy controlado; el producto se haensayado einspeccionadoysilos
clientes consideran que el producto conmarcano cumplelanormadeclarada puedendirigirse al drgano de certifi-
cacidnparaponerenconocimiento tal situaciény de serelcasolaaplicaciéndelasancion correspondiente.

S'Ver Articulo 188 de laDecision 486, Régimen comun sobre Propiedad Industrial.

$2Que distingue, entre otros productos, ceramicas toritos de Pucard entodas sus presentaciones, delaclase 21de
la ClasificacionInternacional, inscrita con certificado N° 76.

33l amarcade certificacion suele figurarenun producto o suembalajey puede aparecerenuncertificado emitido
poreldrganode certificacionde productos. Lamarcallevaunareferenciaalnimero o nombre delanormapertinen-
te parael productoenrelaciénconlacual se hacertificado el producto.
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Signos notoriamente conocidos

Son signos que se consideran muy conocidas. Los signos notoriamente conocidos gozan de
mayor proteccion, ya que gozan de proteccidn, aungue no estén registrados (e incluso no se
hayanusado). Ademas, mientras que las marcas estan protegidas contralautilizacion de signos
que puedan causar confusion sélo si estas Ultimas se usan en productos idénticos o similares,
los signos notoriamente conocidos estan protegidos contrala utilizacidon de todo signo similar,
incluso siestaultima se aplica a productos o servicios de otro tipo o para fines no comerciales,
sital uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusidn o de asocia-
cion con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b)
dafo econdmico o comercial injusto al titular del signo por razén de una dilucion de la fuerza
distintiva o delvalor comercial o publicitario del signo; o, ¢) aprovechamiento injusto del pres-
tigio o delrenombre del signo?®*. La finalidad principal de esa proteccién reforzada es impedir
que los diferentes competidores del mercado o terceros se aprovechen de la reputacion de
un signo notoriamente conocido sin ofrecer contrapartiday dafien sureputacién orenombre.

23. ;Qué debo tener en cuenta al seleccionar
O crear mi marca?

Laeleccidénocreacidéndeunamarcaadecuadaesunfactordeterminante, yaque constituye un
elementoimportante de la estrategia de comercializacion de suempresa. Porlo tanto, ;como
ha de procederse para elegiruna marca que sea apropiada para un producto o productos de-
terminados? Evidentemente, no hay reglas universales, aunque los cuatro puntos enumerados
acontinuacion puedenresultar de utilidad:

» Lamarcaelegidadebe cumplirtodoslosrequisitoslegales para poderregistrarse.

» Esrecomendable asegurarse de que, silamarcaestd formadaporuna o mas palabras estas
palabras puedanleerse, escribirse, deletrearse y recordarse con facilidad y que se compa-
tible con todo tipo de medios publicitarios.

» Eltextono debe tener connotaciones negativas ni en su propio idioma nien ninguno de los
idiomas de los mercados de exportaciéon potenciales.

» Lamarcanodebe seridéntica o similaral grado de producir confusiony el correspondiente
nombre de dominio (direccion de Internet) debe estar disponible para suregistro.

34\Ver Articulo 226 de laDecision 486, Régimen comun sobre Propiedad Industrial
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Ala hora de seleccionar las palabras de su marca, tome también en consideracién las conse-

cuencias que conllevaralaeleccion de los tipos de palabras siguientes:

»

»

»

»

Marcas de fantasia o inventadas. Son palabras sin ninguin significado intrinseco o real. Las
palabras inventadas tienen la ventaja de ser mas faciles de proteger, dado que es mas pro-
bable que se consideren distintivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores
les resultard mas dificil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirda mas imagi-
nacién. Sonejemplos de ello sonlas marcas Topitop y Bembos.

Marcas arbitrarias. Son palabras cuyo significado no guarda relacién con el producto que
anuncia. Aunque estos tipos de marcas también son faciles de proteger, es probable que
requieran mucha mas publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmen-
telamarcayelproducto. Serianejemplostipicos de ellolas marcas Redondos para produc-
tos pecuariosy Gloria para productos lacteos sonun ejemplo de ese tipo de marcas.

Marcas evocativas. Las marcas evocativas son las que indican la naturaleza, calidad o atri-
butos del producto, aunque no describen los atributos. Esas marcas se distinguen poco de
las demas marcas. En nuestro pais, si se otorgan este tipo de marcas sugestivas, en cuanto
nolleguen exclusivamente adescribirel productoy/oservicio olas caracteristicas de estos,
segun se advierte en el Proceso 337-1P-2019 del Tribunal de la Comunidad Andina, sefald,
“No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servi-
cio que se pretende registrar, podra ser considerado como un signo marcadamente débil
y, en consecuencia, su titular tendria que soportar el registro de signos que en algun grado
se asemejenasusignodistintivo”. Ejemplo: La marca Choco Krispis que distingue cereal de
arroz cubierto con sabor a chocolate, sugiere que el producto esta elaborado con choco-
latey es crujiente.

Independientemente del tipo de marca que usted elija, es importante que evite imitar mar-
casyaexistentes. Es probable que nole permitanregistrarniunamarcaquevarie ligeramen-
te delamarcanotoriamente conocida o famosade uncompetidor.

24. ;Como registro mis marcas en Peru?

El solicitante

Lo primero que hay que hacer es presentar una solicitud de registro utilizando el formulario co-

rrespondiente, el cual es proporcionado por la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi,

también se encuentra disponible a través de su pagina web institucional®. El formulario debe
estar debidamente llenado y debe adjuntarse la tasa del pago correspondiente por derecho
de trdmite o indicarse el nimero del comprobante de pago (S/. 534.99 nuevos soles y sidesea

s5Paramayorinformaciénrevisar: https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1079196-so-
licitud-de-registro-de-marca-de-producto-servicio-y-o-multiclase
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registrarsumarcaenmasdeunaclase,debe pagarS/533.30 nuevos soles, porcadaclase adi-
cional®). En el formulario se deben consignarlos siguientes datos:

» Los datos deidentificaciondelsolicitante;

» Unareproduccion grafica o cualquier otraforma de reproduccion de sumarca;

» Laindicacionde los productosy/o serviciosy delaclase o clases alas que pertenecen dis-
tinguir, es decir, para las que se desea obtener la proteccion de la marca. En nuestro pais
aplica la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (o
Clasificacion de Niza)¥. Véase la pregunta 25.

La oficina de marcas

El procedimiento de tramitacion tramite ante la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi
(en adelante Direccion) comprende las siguientes etapas:

» Examen de forma. La Direccidn examina la solicitud para asegurarse de que cumple losre-
quisitos o formalidades, es decir, que se haya pagado la tasa correspondiente, que el for-
mulario de solicitud esta debidamente rellenadoy que se hayan presentado ladocumenta-
cion necesaria (por ejemplo, documento de poder correspondiente si se actua a través de
unrepresentante o si el solicitante es personajuridica, asicomo, que se haya presentadola
solicitud certificada porautoridad competente, sies que se reivindicauna prioridad extran-
jera, entre otros). De encontrar alguna observacion se notifica al solicitante otorgandole un
plazo para la subsanacion de requisitos formales, en caso de que no se subsane debida-
mente, la solicitud puede caeren abandonoy no se podra continuar el tramite.

» Publicaciéon. Superado con éxito el examen de forma, la Direccion publicard de manera
automatica y gratuita el extracto correspondiente de la solicitud de registro, en la Gaceta
Electrénica de Propiedad Industrial, fechaenla que se abre un plazo de 30 dias habiles para
la presentacion de posibles oposiciones, de existir oposicion, se notificara al solicitante
para que presente sus descargos. Vencido el plazo para la presentacion de oposiciones
(presentadas ono), lasolicitud pasara ala siguiente etapa.

3¢DeacuerdoaleyN° 31724, Ley que promueve el registro de signos distintivos estableciendolareduccién del
derecho detramitacionparalamicroypequefiaempresa(mype)y al Decreto Supremo N° 029-2024-PCM, Decreto
Supremo que apruebalaexoneracion de unporcentaje del pago de tasaporderecho de tramitacion del procedi-
miento de Registro de Marcas de Productos, Servicios, Colectivasy de Certificacion, Nombre Comercialy Lema
Comercial, afavordelas microy pequefiasempresas seguido ante el Instituto Nacional de Defensadela Compe-
tenciaydelaProtecciondelaPropiedadIntelectual - INDECOPI, se otorganreduccionesy exoneraciones de tasas
paralasmypessiempreycuando cuentenconRUCy concertificado deinscripcién o dereinscripcionvigente enel
RegistrodelaMicroyPequefaEmpresa(Remype).

$’Puede consultar: elbuscadory clasificadorde productosy servicios TMclass en: https://tmclass.tmdn.org/
ec?/?lang=esyelbuscadorPeruanizado en: https://servicio.indecopi.gob.pe/appNIZAWeb/
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» Examen de fondo o de registrabilidad. La Direccién examina la solicitud para verificar que
cumple todos los requisitos para otorgarse la marca, es decir, que el signo solicitado no in-
curraenninguna de las prohibiciones absolutas y relativas antes mencionadas.

» Registro. Unavezque se hadecidido que no hay motivos paradenegarlasolicitud, seregis-
tralamarcay se entregaun certificado deregistro cuyo. Elregistro de una marcatendrd una
duracionde 10 aflos contados a partirde lafecha de su concesion3s,

» Renovacion. La marca puede ser renovada indefinidamente por periodos sucesivos de 10
afos pagandolastasas derenovacién correspondientes.

El costo de la proteccion

Esimportante teneren cuentay presupuestaradecuadamente los costos asociados alacrea-
ciony elregistrodelamarca.

» Lacreacién, formulacionodisefio deunsigno (p.ej. unlogotipo o palabradeterminada) para
utilizarlos como marcapuede entrafiar costos, ya que algunas empresas contratan servicios
externos parahacerlo.

» Realizarunabusqueda de marcas también puede ocasionar costos.

» Elprocesoderegistroacarreacostos que variaenfunciéndelnimero de paisesydelascla-
ses que se solicitandistinguir. La Direccion puede informarle mas detalladamente sobre los
costos asociados al registro de marcas en Peru.

» Lasempresas querecurranaunagente de marcas paratramitarelregistroincurrirdan en gas-
tos adicionales, aunque probablemente ahorraran bastante tiempoy esfuerzos. El titularde
una marca puede seruna persona natural ojuridica.

25. ;Como puedo averiguar si existe la
posibilidad de que lamarca que he escogido
esté en conflicto con otras marcas registradas?
;Qué es unabusqueda de marcas?

Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de que se hallevado a
cabounabusquedade marcas paraestarseguro de quelamarcaque piensa utilizar, o una simi-
lar, no ha sido yaregistrada por otra empresa para productos idénticos o similares a los suyos.
Es aconsejable realizar busquedas de marcas no sélo en el propio pais sino también, siello es
posible, en paises potenciales de exportacion a fin de evitar problemas de infraccidon en una
etapaposterior.

38 Articulo 152 delaDecision 486, Régimen comun sobre Propiedad Industrial.
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Puede realizar la busqueda usted mismo o contratar los servicios de un agente de marcas. En
ambos casos, labusquedase puede efectuaratravés delaDireccion (de manera gratuitao pa-
gando tasa), el Indecopicuenta conuna plataforma de busquedas gratuitas denominada Bus-
catumarca®, asicomounservicio de asesorias gratuito, de manerapresencialy através deuna
plataforma orientada a emprendedores. Sea cual sea el método elegido, recuerde que esa
busquedasdlo es preliminar. Quiza sea dificil asegurarse de que lamarca elegidano es “similar
hasta el punto de generar confusidn” con una marca ya existente cuyo registro sea valido. De
ahilautilidad de contarconlaorientacionde un asesorespecializado (servicio de asesoria gra-
tuitadelndecopi)o conunagente de marcas que esté familiarizado conlos trdmites que exige
la oficinade marcasy conlajurisprudencia en ese ambito.

Porotrolado, enelsitioweb dela OMPlse dispone de unalistade bases de datos sobre marcas
en(Base Mundial de Datos sobre Marcas (wipo.int)), también se puede consultarel TMVIEW .

Lasmarcas estanagrupadasen “clases” segunlos productos o servicios queidentifican (véase
la explicacion del sistema internacional de clasificacion en https://www.wipo.int/classifica-

tions/es/). Porconsiguiente es posible empezar afamiliarizarse de estemodo conlas 45 clases
distintas de marcas.

Clases de marcas

Para el registro de una marca se exige que en el formulario de solicitud de marca se indiquenlos
productos o servicios, o ambos, para los que desea registrar la marca y agruparlos con arreglo
a “clases”. Por clases se entienden las que incluye el sistema de clasificacion de marcas, que
permite almacenar ordenadamente informacidn sobre marcas registradas conforme a los dife-
rentes tipos de productos o servicios. Se facilita asila busqueda de informacién en las bases de
datos sobre marcas. Es esencialregistrarlamarcaentodaslas clases enlas que se piense usarla.

El sistema de clasificacion mas utilizado es el Sistema de Clasificacion Internacional de Pro-
ductosy Servicios para el Registro de Marcas (o Clasificacién de Niza), que consta de 34 clases
paraproductosyde 1l para servicios.

3YPuede accederalaherramientaatravés de: https://pi.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio

“0Puedeaccederalaplataformaatravésde: https://pi.indecopi.gob.pe/asesoria-marcas/#/
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¢(Cdmo se clasificanlos productos? Tomemos un ejemplo. Laempresa GloriaS.A. es
unaempresa lideren el mercado lacteo peruano, comercializa una gran variedad de
productosytieneunacarterabastante grande de marcas, entrelas que se encuentra
la marca GLORIA, que esta registrada para distinguir, entre otros productos, leche
y productos lacteos en la clase 29 y también para distinguir panetones en la clase
30. Algunos paises exigen una solicitud aparte para cada clase de producto, pero
enPeru se permiteincluirvarias clases enuna sola solicitud, lo que se denomina “so-
licitud multiclase”.

Imagenes obtenidas de: https://www.gloria.com.pe/nosotros

26. ;Qué necesito saber para poder utilizar
unamarca?

Requisitos de uso

Ustedpuedessolicitarelregistroantesdeusarlamarcaenelmercado peruano paracomerciali-
zarsus productos o servicios, tambiénesimportante sefialarque unamarcapuede serutilizada
en el mercado sin ser registrada, pero en este caso, no contaria con ningun derecho sobre la
marcaencuestidny se arriesgaaque cualquiertercerouse lamarcaeincluso solicite el registro
antes que usted, es decir, el registro eslaUnicaforma de contar con seguridadjuridicarespec-
toaunamarca.

Porotrolado, hay que tenerencuentaqueunamarcapuede sercanceladaporuntercerocuan-
do sin motivo justificado no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros de la
Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello
durante los 3 aflos consecutivos precedentes a la fecha en que seinicie la accidn de cancela-
cion*, el registro puede cancelarse enrelacion con la totalidad de los productos y servicios o
enrelacionconalgunos deellos.

“TArticulo 165 delaDecisidon 486, Régimen comun sobre Propiedad Industrial.

/1/59//


https://www.gloria.com.pe/nosotros

La clave parala Propiedad Intelectual

Simbolos de marcas

Muchas empresas utilizan signos como ®, MR o TM (trade mark o marca registrada) o simbolos
equivalentes junto a sumarca a fin de informar a los consumidores y a la competencia de que
la palabra, logotipo u otro signo es una marca registrada. Estos simbolos no son obligatorios y
generalmente no aportan mayor proteccionjuridicaalamarca, pero pueden serunmedio con-
veniente parainformar alos demas de que un signo determinado esta registrado, previniendo
asialosposiblesinfractoresy falsificadores. Los simbolos ®, MRy TM se usan porlo generaluna
vezque lamarcahasidoregistrada.

Utilizacién en la publicidad

Sisumarcaestaregistradacomounlogotipo conundisefio, conunafigura, conuntipodeletra
especificoy/ounacombinacidénde colores, asegurese de que sea utilizada exactamente con-
forme a como fue registrada. Es importante que vigile de cerca su utilizacién, ya que lamarca
esunelementovitaldelaimagendelos productosy servicios de suempresa o emprendimien-
to. Conviene ademas evitar la utilizacién de la marca como un verbo o sustantivo paraimpedir
que los consumidores percibanlamarcacomo untérmino genérico.

Una marca para muchos productos o servicios

Dependiendo de cudl sea la estrategia de marca de su empresa o emprendimiento, sera li-
bre de decidir si usala misma marca para todos sus productos o servicios, fortaleciendo asi el
nombre de lamarca cadavez que se lance un nuevo producto o servicio o utilizando unamarca
diferente para cadalinea de productos o servicios.

Aplicarunamarcayaexistente aproductos o servicios nuevos permitird que lonuevo se benefi-
ciedelaimagenyreputaciéndelamarca. Sinembargo, sise precisaunaimagendistintiva para
unanueva linea de productos o servicios, puede resultar ventajoso crear otra marca adaptada
especificamente al nuevo producto o servicio que permitira a la empresa o emprendimiento
dirigirse con mas facilidad a un grupo determinado de clientes (por ejemplo, niflos o adoles-
centes). Muchas empresasy emprendimientos optan porusarunamarcanuevaconjuntamente
conunamarca existente.

Sea cual sea la opcidn elegida, de conformidad con su estrategia, debe asegurarse de que la
marcaestéregistradaentodaslasclases de productososervicios,0oambos, alos que se aplique.

Finalmente, conrelacion al etiquetado y envasado de los productos, se debe tomar en cuenta
los siguiente:

» Laspalabras, letras, nombres, lemas, dibujos, disefios, simbolos, representaciones pictéri-
cas, ounacombinacion de estos elementos, empleados en el etiquetado y envasado, pue-
den protegerse como marcas si se utilizan paraidentificar o distinguir la procedencia de las
mercancias o servicios.
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»

»

Las empresas también pueden utilizar marcas colectivas en su etiquetado y envasado a fin
de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresasy mejorar el reco-
nocimiento del producto, o pueden utilizar marcas de certificacion para certificar que sus
productos cumplen con un conjunto de normas preestablecidas. Tanto las marcas colecti-
vas como las de certificacion generalmente pueden usarse junto conla marcaindividual de
laempresa.

Algunos productos de origenes geograficos distintivos pueden etiquetarse, envasarse
y anunciarse mediante indicaciones geograficas indicativas de que el producto tiene una
determinada calidad, reputacion u otras caracteristicas que se atribuyen a su origen geo-
graficoy que han sido debidamente protegidas como indicacion geografica. Enel caso de
algunos productos (por ejemplo, el vino y las bebidas espirituosas) es importante que los
exportadores presten mucha atencion a no incluir en sus etiquetas o envases términos que
estan protegidos como indicaciones geograficas o denominaciones de origen (por ejem-
plo, “Pisco”, “Tequila”, “Champagne”) a menos que sus productos hayan recibido la certifi-
caciéndelos 6érganos correspondientes como productos conderecho a utilizarunaindica-

ciéongeograficao denominacién de origen determinada.

Enalgunos casos, laformay el envase de los productos también puede considerarse distinti-
va (lo cual significa que permite distinguir el producto de los competidores)y por consiguien-
te también puede serviry registrarse como una marca tridimensional. Un ejemplo famoso es
laformadelabotellade Coca-Cola que esta protegida como marca tridimensional.
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27. ;Qué es un diseno industrial? ;Por qué es
importante para mi empresa?

Muchas empresas o emprendimientos dedican tiempo y recursos considerables a mejorar el
disefo de sus productos, afinde:

» Adaptar los productos a grupos determinados de clientes. Pequefas modificaciones del
disefio deunproducto, porejemplo,unamochila,unasilla, el disefio de unatela, puedenha-
cerque sea especialmente adecuado para determinadas edades, culturas o grupos socia-
les, eneste caso, lasfunciones basicas delmochila, silla o tela se mantienen, pero es proba-
ble que dependiendo de sielconsumidores adulto o nifo prefieran disefios muy diferentes.

» Crear un nuevo mercado “nicho”. En un mercado competitivo, una empresa puede desa-
rrollarun mercado nicho en beneficio propio introduciendo un disefio creativo para su pro-
ducto quelodiferencie delos delacompetencia. Esto puede servalido tanto paraarticulos
ordinarios como zapatos, tazas y lapiceros, como para articulos de precio posiblemente
elevado como joyas, computadoras o automoviles.

» Fortalecerlasmarcas.Losdisefos creativosamenudo se combinanconmarcasregistradas
distintivas para mejorar o posicionar laimagen de marca de la empresa o emprendimiento
en el mercado. Muchas empresas han redefinido con éxito suimagen de marca centrando
suatencionen el disefio de los productos.

En el lenguaje cotidiano un “disefio industrial”, o disefo, se refiere generalmente a laformay
funcién generales de un producto. Se dice que una butaca tiene un “buen disefio industrial”
cuando resulta cOmoda para sentarse y nos gusta el aspecto que tiene. Por consiguiente, di-
sefarunproducto significaque lasempresas desarrollenlosrasgos funcionalesy estéticos del
producto teniendo en cuenta también cuestiones como la comerciabilidad del productoy los
costos de fabricacion, olafacilidad de transporte, almacenamiento, reparaciony eliminacion.

Sinembargo, desde la perspectiva del derecho de la Pl, un “disefio industrial” se refiere sélo a
los aspectos estéticos o alaapariencia particularde un producto. Dicho con otras palabras, se
refiere sdlo ala apariencia de una butaca. Sibien el disefio de un producto puede tenerrasgos
técnicos o funcionales, los disefios industriales, como categoria dentro del derecho de la PI,
serefierensoélo al cardcter estético o apariencia particularde un producto acabadoy, porcon-
siguiente, son distintos de todo aspecto técnico o funcional, porlo que con un “disefio indus-
trial” no se cambia el destino o la finalidad de dicho producto#.

Los disefios industriales tienenimportancia en una gran variedad de productos, tanto producidos
enmasa como trabajados individualmente: desde instrumentos técnicos y médicos hasta relojes,
joyasydemas articulos de lujo; desde productos domésticos, juguetes, mueblesy aparatos eléc-
tricoshastaautomovilesy estructuras arquitectonicas; desde disefios textiles hastaequipo de de-
porte. Eldisefioindustrial se aplicatambién alos envasesy contenedores de productos.

“?Articulo13delaDecision 486, Régimen comun sobre Propiedad Industrial.
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Engeneral,losdisefosindustriales estan constituidos por cualquierreunion delineas o combi-
nacion de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contor-
no, configuracion, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

A continuacién, mostramos algunos ejemplos de disefios industriales registrados en Peru:

Diseiosindustriales bidimensionales

Expediente N°:1620-2015
Titulo: Ornamentacion aplicada al papel higiénico

Expediente N°:1617-2015
Titulo: Ornamentacion aplicada al papel higiénico

Disenosindustriales tridimensionales

Expediente N°:1232-2009
Titulo: Carrito contenedorenformade choclo

Expediente N°:1361-2006
Titulo: Controlador para unidad aritméticay de control
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28. ;Por qué debo proteger mis disenos
industriales?

Hay variasrazones de laimportancia que tiene paralas empresas o emprendimientos proteger

sus disenosindustriales.

»

»

El disefio de un articulo es a menudo el factor que lo hace atractivo e interesante para los
consumidores, y el atractivo visual es la consideracidn basica en la decision del consumi-
dordeescogerunproducto enlugarde otro. Esto es especialmente cierto enlas categorias
conunaampliagamade productos que desempefanla misma funcién, como cepillos para
el pelo, cuchillos y ldmparas, o también automdviles y computadoras. Habida cuenta de la
importanciacomercial del disefio en el éxito deunproducto, protegerlo paraquelacompe-
tencianolo copie o imite deberia ser un elemento esencial de la estrategia de negocios de
todo disefiador o fabricante.

Los buenos disefiosindustriales son activos comerciales que pueden aumentar el valor co-
mercial de una empresa o emprendimiento y sus productos. Cuanto mas éxito tenga el di-
sefo, mayor sera su valor para la empresa o emprendimiento. Como sucede con todos los
activos de unaempresa, hay que administrarlos, vigilarlos y protegerlos adecuadamente.

Los disefios industriales tienen una influencia importante en la comercializacidn eficaz de
una granvariedad de productos, porque ayudan a definirlaimagen de marcade laempresa
o emprendimiento. Proteger un disefo industrial garantiza la exclusividad de suusoy es un
elemento basico enla estrategia de comercializacién de laempresa o emprendimiento.

Un disefo industrial protegido también podria proporcionar una fuente adicional de recur-
sos paralaempresa o emprendimiento porque los derechos de su utilizacion pueden con-
cederseenlicenciaaotros,acambiodeunpago, oporque puedevenderse eldisefioindus-
trial registrado.

29. ;Como protejo mis disenos industriales?

En Perd, un disefio industrial debe registrarse para que esté protegido porlas normas de pro-

piedadindustrial. Pararegistrarun disefo industrial debe presentaruna solicitud ante la Direc-
cionde Invencionesy Nuevas Tecnologias del Indecopi, en adelante DIN.

Cuando un disefo industrial esta protegido por el registro, se concede al titular derechos ex-
clusivos contra el uso no autorizado por parte de terceros. Esto comprende el derecho de im-

pedir a toda otra persona que fabrique, ofrezca, importe, exporte o venda cualquier articulo

guelleveincorporado o aplicado el disefio industrial.

//65//



La clave parala Propiedad Intelectual

Proceso deregistro
Pararegistrarundisefo industrial en el Peru, debera seguirlas siguientes etapas:

» Rellenarelformulario de solicitud deregistro, el cuales proporcionadolaDINopuedendes-
cargarse a través de su pagina web*, en este formulario se deben indicar el titulo o deno-
minacion del disefo, los datos de identificacion del solicitante (persona natural o persona
juridica), datos de identificacién del disefiador (persona natural o grupo de personas natu-
rales), datos delrepresentante legal (de serel caso). Le solicitardn que entregue tambiénlas
figuras del disefio en cuestidn, si es un disefio bidimensional con una sola figura basta; en
caso de que sea un disefo tridimensional, se debe presentar 7 figuras, que son las 6 vistas
ortogonales (vista anterior o de frente, vista superior, vista lateral derecha, vista lateral iz-
quierda, vistainferior, vista posterior),y 1vistaen perspectiva, que pude serunavistade pro-
yeccion isométrica), debe adjuntar también el comprobante de pago“4y otros documen-
tos, a saber, poderes y/o cesiones de derechos (en caso que el disefiador no sea al mismo
que el solicitante) y copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica.

Ejemplos de figuras que deben presentarse:

Disefo industrial bidimensional Diseio industrial tridimensional

» Usted puede decidir contratar a un agente de la propiedad industrial que le ayudara a pre-
sentarla solicitudy arealizarlos tradmites de registro, en este caso, también debera presen-
tarundocumento que acredite los poderes de surepresentante.

» Seasignafechade presentacidnalasolicitud, siempre que almomento delarecepcionhu-
biera contenido por lo menos los siguientes elementos: a) la indicacion de que se solicita
elregistro de un disefio industrial; b) datos de identificacion del solicitante o de la persona
que presentalasolicitudy que permitan ala oficina nacional competente comunicarse con

43 https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1272425-formulario-de-solicitud-de-re-
gistro-de-diseno-industrial

44 https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/1444091-tupa-de-invenciones-y-nue-
vas-tecnologias
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esa persona; c) larepresentacion graficay fotografica del disefio industrial. Tratdndose de
disefios bidimensionalesincorporados enun material plano, larepresentacion podra susti-
tuirse porunamuestradel material queincorporael disefio;y, d)elcomprobante depagode
las tasas establecidas?*®, caso contrario, la solicitud se considera no admitida a tramite y no
se le asigna fecha de presentacion. Esta fecha de presentacién esimportante y sirve como
referencia para determinar el cumplimiento del requisito de novedad.

» Secontinua con el examen de forma, que debe realizarse dentro de los 15 dias habiles con-
tados desde la fecha de presentacidn de la solicitud, se verifica que la solicitud cuente con
los requisitos necesarios*®, de presentarse observaciones se notifica al solicitante para
cumpla con subsanarlas en el plazo de 30 dias habiles (este plazo es prorrogable por una
solavezyporunperiodoigual). De nolevantarse las observaciones, lasolicitud se considera
abandonaday no podra continuarse el tramite, pero se mantiene la confidencialidad de la
informacion presentada.

» Silasolicitud cumple conlosrequisitos establecidos, se publicara el extracto de la solicitud
correspondiente, de manera automatica y gratuita en la Gaceta Electrénica de Propiedad
Industrial del Indecopi, a partirde lo cual se abre un plazo de 30 dias habiles parala presen-
tacionde posibles oposiciones.

» Sepresentenonooposiciones,laDINrealizardelexamenderegistrabilidad paradeterminar
si el disefio industrial solicitado cumple con el requisito de novedad y de apariencia parti-
cular, en caso de que se cumpla con ambos requisitos, se concederd el registro del disefio
industrial y expedirad a su titular el certificado correspondiente

Elplazo de proteccion paraundisefoindustrialregistrado en Perdes de 10 afos contados des-
delafechade presentaciéndelasolicitud deregistro¥y la proteccion no esrenovable.

Puede pedirelregistro la persona que cred el disefio industrial o, si esta persona trabajaba por
contrato, suempleador, (enese segundo caso, se debereconocerlos derechos del disefiador,
esdecir,enelformulario de solicitud se consignatantolos datos del solicitante como los datos
del disefiador). El solicitante puede ser una persona natural (por ejemplo, un disefiador) o una
personajuridica(unaempresa). Enambos casos, lasolicitud puede hacerse de modo directo o
porconducto de unagente de propiedad industrial.

Dibujos o modelos no registrados

Lalegislacion peruanano otorga ningun tipo de proteccidn alos disefios industriales no regis-
trados, yaque el derecho nace con elregistro.

45 Articulo 119 dela Decisidén 486, Régimen comun sobre Propiedad Industrial.
46 Articulos 117 y 118 de la Decisidén 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
47 Articulo 128 de laDecision 486, Régimen comun sobre Propiedad Industrial.
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Proteger los dibujos o modelos mediante los derechos de autor

Esta seccion esta dedicada principalmente al registro de los disefios industriales, pero esim-
portante sefalar que, en Pert hay medios alternativos de proteger los disefios de los produc-
tos. Unaalternativaesbuscarlaprotecciénatravés delderecho de autor, el Decreto Legislativo
822, Ley sobrelos derechos de autor, sefala: “El derecho de autor esindependientey compa-
tible con: a) Los derechos de propiedadindustrial que puedan existir sobre laobra(..) Respec-
to al literal a), en caso de conflicto, se estara siempre a lo que mas favorezca al autor.”® Por lo
tanto, la proteccién que otorga el derecho de autor es acumulativa a la proteccidon que otorga
elregistrode undisefioindustrial. Los derechos de autor dan derechos exclusivos sobre obras
literarias o artisticas, entre otras. Algunos disefios pueden considerarse obras de arte o arte
aplicado porlo que puede aplicarse a ellos la proteccion de los derechos de autor en adicion
alaproteccidon que puede obtenerse con el registro como disefio industrial, que seria una op-
cioninteresante paralas PYME.

Proteger los disefios como marcas registradas

Tambiénsucede que siundisefoindustrial funcionaenelmercado como marca puede protegerse
en calidad de marca tridimensional. Podria darse este caso cuando se considera que la forma del
producto o suembalaje se ha convertido enunrasgo distintivo de los productos fabricados porla
empresa. Laformay el disefio del envase del producto (es decir, el aspecto ornamental o estético
delenvase del producto) puede protegerse como disefioindustrial. Véase la pregunta19.

Competencia desleal

Losdisefiosindustriales también estanprotegidos porlasleyesrelativas alacompetenciades-
leal. De este modo un dibujo o disefio puede estar protegido contra actos de copia servily ac-
tos que puedan causar confusidn, actos de imitacidn, de aprovechamiento de la reputacidn
de unatercera parte, etc. Sinembargo, la proteccion con arreglo al concepto de competencia
desleal es en general bastante mas débily lasinfracciones son mas dificiles de demostrar.

Podriamos mencionar como ejemplo un caso hipotético en donde una empresa de
Ceramicos “A” acuse aotraempresade Ceramicos “B” de copiarlos disefiosindustria-
les registrados de sus ceramicos. La empresa denunciante alegaria que los disefios
industriales originales, aplicados en productos cerdmicos, habrian sido reproducidos
por la empresa denunciada sin su autorizacion y que esta copia genera confusion en
elmercado, afectando lareputacion de laempresa “A” y vulnerando sus derechos ex-
clusivos. Pero enlugarde tramitarse Unicamente como unainfraccion de derechos de
disefio industrial, la denuncia también se presentaria ante el INDECOPI bajo la ley de
Competencia Desleal, argumentando que la conducta de la empresa “B” constituiria
unacto de confusidonenelmercado, lo que es prohibido porlanormativa.

“8 Articulo 4 del Decreto LegislativoN® 822, Ley sobre Derechos de Autor.
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En ese sentido, si bien la infraccidn a los disefios industriales registrados podria resolverse a
través de las normas de propiedad industrial, la conducta de “B” también se ajustabaalo pre-
visto en la Ley de Represion de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo N° 1044), y de
acreditarselainfracciéondichanorma, enlamedidaquelareproducciéndelosdisefios protegi-
dos sin autorizacion habria generado confusion en los consumidores, quienes podrian asumir
gue ambos productos provenian de la misma fuente, estd conducta se considerariaunacto de
competencia desleal por confusion, sancionada por el Decreto Legislativo N° 1044, ademas
de la violacién de los derechos de propiedad industrial. En ese sentido, corresponderia san-
cionaralaempresa “B” conunamultay se le ordenaria cesar la producciény comercializacion
delos productos que reproducian los disefios protegidos. Este caso supuesto muestra como
las normas de Competencia Desleal en Perd pueden complementar el régimen de propiedad
industrial, ofreciendo una proteccion adicional contra las practicas comerciales desleales, in-
cluso encasosdeinfraccionaderechos de disefioindustrial.

30. ;Qué puede registrarse como disenho
industrial?

Para que undisefoindustrial searegistrable ha de cumplirlos siguientes requisitos basicos:

» Eldisefoindustrial es “nuevo”. Undiseno industrial no es nuevo siantes de lafechadelaso-
licitudodelafechade prioridad validamente invocada, se hubiere hecho accesible al publi-
co por cualguiermedio.

» Eldisefoindustrial esrespecto dela “apariencia particular de un producto”, sin que cambie
eldestino o finalidad de dicho producto.

El disefio que podia protegerse en los productos manufacturados estaba relacionado antes
con elementos como la forma de un zapato, el disefio de un pendiente o la ornamentacién
de una tetera. Sin embargo, en el mundo digital de hoy, el alcance de la proteccion se amplia
gradualmente y abarca mas productos y tipos diferentes de disefios. Ahora abarca elemen-
tos como losiconos electrénicos de las computadoras creados por cédigos informaticos, los
caracteres tipograficos o las presentaciones graficas de los monitores de las computadoras,
aparatos domésticos o teléfonos moviles.

¢Qué no puede protegerse mediante derechos de dibujo o modelo industrial?
Los disefios que estan excluidos delregistro en Peru sonlos siguientes*’:

» los disefios industriales cuya explotacidn comercial deba impedirse necesariamente para
protegeralamoral o alorden publico;

4 Paramayor detallerevisarelarticulo 116 de la Decisién 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
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» los disefios industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideracio-
nes de orden técnico o por la realizacién de una funcién técnica, que no incorpore ningun
aporte arbitrario del disefiador;y,

» los disefios industriales que consista Unicamente en una forma cuya reproduccién exacta
fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el disefio sea montado meca-
nicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

31. ;Qué importancia tiene mantener
confidencial el disefio antes de suregistro?

Siusted desea proteger su disefio industrial mediante un sistema de registro es absolutamen-
te esencial mantener confidencial el disefio. Esto se explica porque el requisito basico parala
proteccidndel disefio es que sea “nuevo”. Siusted muestra su disefo creativo a otras personas
esrecomendable concertarunacuerdo por escrito estipulando que el disefio es confidencial.
Un disefio que se harevelado ya al publico, porejemplo, anuncidndolo en el catdlogo o folleto
de suempresa, yano puede considerarse “nuevo”. Se convierte en parte del dominio publicoy
no puede protegerse.

El “plazo de gracia”

De acuerdo con la legislacidon peruana hay un “periodo de gracia” de 1afo, contado desde la
primera divulgacién para que el solicitante pueda presentar de la solicitud de registro de dise-
Ao industrial, vencido este plazo, se considera que el disefio yano es novedoso, porlo tanto, no
registrable.

Presentacion del disefo en una exposicion o feria antes de protegerlo

Es recomendable presentar la solicitud de registro de disefo industrial antes de exponer los
disefiosenunaexposicionoferia,caso contrato, debe presentarselasolicitud deregistroden-
tro del periodo de gracias antes mencionado.
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32. ;Qué es el derecho de autor? ;Que tipos
de obras estan protegidas por los derechos
de autor?

El derecho de autor es la disposicidn legislativa que concede a autores, artistas y otros crea-
dores la proteccion de sus creaciones, en el ambito literario o artistico, cualquiera que sea su
género, forma de expresidn, mérito o finalidad, llamadas generalmente “obras”. Las obras que
puedenrecibirla proteccién de los derechos de autor sontodas, en general, creaciones origi-
nalesintelectuales®°. Estan protegidas conindependencia de su calidad y abarcan incluso las
guias puramente técnicas o los dibujos de ingenieria.

Paralelegislacidon peruana® estan comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:
» Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros
escritos.

» Las obras literarias expresadas en forma oral, tales como las conferencias, alocuciones y
sermones o las explicaciones didacticas.

» Lascomposiciones musicales conletraosinella.

» Las obras dramaticas, dramatico-musicales, coreograficas, pantomimicas y escénicas en
general.

» Lasobras audiovisuales.

» Las obras de artes pldsticas sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas,
esculturas, grabadosy litografias.

» Las obrasde arquitectura.
» Lasobrasfotogréficasylas expresadas porunprocedimiento andlogo ala fotografia.

» Lasilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejosy obras plasticasrelativas alageogra-
fia, la topografia, la arquitectura o las ciencias.

» Loslemasy frases enla medida que tengan una forma de expresion literaria o artistica, con
caracteristicas de originalidad.

» Losprogramasde ordenador.

» Lasantologias o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las bases
de datos, siempre que dichas colecciones sean originales enrazén de la seleccion, coordi-
nacién o disposicion de sucontenido.

50 Avecesunaetiquetapuedeincluirpinturas, dibujosuotras obras de arte o arte aplicado que podrian estar protegi-
dasenvirtuddelaley sobre derechosde autor.

5T Articulo 5 del Decreto LegislativoN°® 822, Ley de Derechos de Autor
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» Losarticulos periodisticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, losreportajes, editoria-
lesy comentarios.

» En general, toda otra produccién del intelecto en el dominio literario o artistico, que tenga
caracteristicas de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cual-
quier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

Sin perjuicio delo anterior, lalegislacion peruana tambiénreconocey protege los derechos de
autor sobre obras derivadas siempre que estas revistan caracteristicas de originalidad®?;

» Lastraducciones, adaptaciones.

» Lasrevisiones, actualizacionesy anotaciones.
» Losresimenesy extractos.

» Losarreglos musicales.

» Las demas transformaciones de unaobraliteraria o artistica o de expresiones delfolklore.

Por consiguiente, todos los ingenieros de programacion, creadores de sitios web, empresas
multimedios, agencias de publicidad, emisoras de radio, editoriales y canales de television
crean o difunden de modo constante obras protegidas por los derechos de autor y deberian
entender claramente qué tipo de proteccidn existe para las obras a fin de explotarlas adecua-
damente. Ademas, las empresas cuya dedicacidn basica no esta directamente relacionada
con la creacion o difusion de obras protegidas por los derechos de autor deberian saber en
qué consiste el sistema de los derechos de autor, porque el sitio web de laempresa, sus anun-
cios, folletos, manuales de instruccion y otro material estan protegidos generalmente por los
derechos de autor. También es preciso que las empresas actien con cautela al utilizar obras
protegidas porotros, como programas informaticos.

Esimportante sefalar que la ley sobre derechos de autor protege Unicamente la forma de ex-
presién deideas, nolasideas ensiy el requisito que debe cumplir todo obra es la originalidad.
Debe entenderse pororiginalidad delaobralaexpresion (o formarepresentativa) creativaein-
dividualizada de la obra, porminimas que sean esa creaciény esaindividualidad. La obra debe
expresarlo propio del autor, llevarlaimpronta de su personalidad®3.

Por consiguiente, laidea o trama béasica de dos novelas romanticas puede ser muy semejante
pero el modo concreto en que la trama evolucionay las palabras precisas utilizadas para des-
cribirlasonlo que hace que cadanovela sea original desde la perspectivadelaley sobre dere-
chos de autor.

52 Articulo 6 del Decreto LegislativoN® 822, Ley sobre Derechos de Autor

53 Informacion obtenidade: ResolucidonN°286-1998-TPI-INDECOPI, de fecha 23 de marzo de 1998, https://servi-
cio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam
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33. ;Que derechos tienen las empresas que
se dedican ainterpretar, emitir y producir
grabaciones musicales?

Durante los ultimos afios se ha desarrollado rdpidamente una nueva esfera de derechos rela-
cionados con los derechos de autor. Estos llamados “derechos conexos” que han crecido al-
rededordelas obras protegidas porderechos de autor ofrecenderechos semejantes, sibiena
menudo maslimitadosy de duracién mas breve, para:

» Artistas, intérpretes o ejecutantes (interpretaciones o ejecuciones artisticas);
» Productores de fonograma (porfonogramas);

» Qrganismos de radio difusiéon (emisiones de radio difusion).

Los “derechos conexos” difieren de los “derechos de autor” en que sus titulares se consideran
intermediarios en la produccidn, grabacién o difusion de obras. La relacion con los derechos
de autor consiste en que las tres categorias de derechos conexos son elementos auxiliares en
elprocesodecreaciénydifusidnintelectual porque ayudanalosautoresacomunicarsusobras
alpublico. Unmusicointerpretaunaobramusical escritaporuncompositor; unactorinterpreta
unpapelenunaobrateatral escritaporunautorteatral;los productores de fonogramas - o mas
corrientemente, “laindustria del disco” - grabany producen canciones y musicas escritas por
autoresy compositores, interpretadas por musicosy cantadas porintérpretes; los organismos
deradiodifusiéon emiten obrasy grabaciones en sus emisoras.

Sielnegociode suempresasebasaenalgunade estasactividades, osiusted esunusuario co-
rriente de estos servicios, debe entender que hay derechos importantes de Pl que no pueden
utilizarse sin la autorizacién del titular. El uso de derechos conexos generalmente esta sujeto
al pago deregalias, que se determinan en funcién de los acuerdos entre el titulary el usuario o
segunlas tarifas establecidas porlas entidades de gestion colectiva.

Comosucede conlosderechosde autor,los derechos conexos se aplicansintenerquerealizar
ningun tramite como, por ejemplo, el registro, el depdsito o ponerun aviso enunfonograma.

Incluso asi, es recomendable poner un aviso en un fonograma (aunque no es obligatorio por
Ley) conlos siguientes elementos:

™

» UnaletraProdeada poruncirculo;

» Elnombre deltitular de los derechos exclusivos;

™

» Elafio de primera publicaciéndelfonograma;y

» Advertenciasobre eluso no autorizado.
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34. ;Como protejo mis obras? ;Qué derechos
da el derecho de autor?

Alcontrario delos demas derechos de Pl que precisanregistro, los derechos de autoren simis-
mos no dependen de tramites oficiales. Una obra creada se considera protegida por el dere-
chode autordesde elmomento mismo de su creacion. Conarreglo alos conveniosinternacio-
nales (en especial el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas)
las obras literarias y artisticas estan protegidas sin ninguna formalidad en los paises que son
parte en estos convenios. Por consiguiente, no hay un sistema internacional para solicitar la
proteccién delos derechos de autor entre distintos paises.

Sin embargo, la Direccidn de Derechos de Autor del Indecopi (DDA), conforme al Decreto Le-
gislativo N° 822, Ley sobre Derechos de Autor, permite el registro de obras. El registro puede
servircomo pruebairrefutable ante controversias surgidas sobre los derechos de autor.

Derechos morales

Los derechos morales de autor son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e
imprescriptibles. A la muerte del autor, los derechos morales seran ejercidos por sus herede-
ros, mientras la obra esté en dominio privado, salvo disposicion legal en contrario®, los dere-
chos moralesreconocidos porlalegislacién peruana son los siguientes®®:;

» Elderecho de divulgacion.

» Elderecho de paternidad.

» Elderecho deintegridad.

» Elderecho de modificacién o variacién.

» Elderechoderetirodelaobradelcomercio.

» Elderechodeacceso.

Derechos patrimoniales

Los autores de obras protegidas porelderecho de autordetentanelderecho exclusivoderea-
lizar, autorizar o prohibir®¢;

» Lareproducciondelaobraporcualquier forma o procedimiento.

» Lacomunicaciénal publico delaobraporcualquier medio.

54 Articulo 21del Decreto LegislativoN° 822, Ley sobre Derechos de Autor.
5 Articulo 22 delDecreto LegislativoN° 822, Ley sobre Derechos de Autor.
5 Articulo 31del Decreto LegislativoN° 822, Ley sobre Derechos de Autor.
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» Ladistribucionalpublico delaobra.
» Latraduccién, adaptacion, arreglo u otra transformacion de laobra.

» Laimportacion al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorizacion del titular
del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmision.

» Cualquier otra forma de utilizacién de la obra que no estd contemplada en la ley como ex-
cepcion al derecho patrimonial, siendo la lista que antecede meramente enunciativay no
taxativa.

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran distribucion,
comunicacion e inversidn financiera para ser divulgadas (por ejemplo, las publicaciones, las
grabaciones sonorasy las peliculas); por consiguiente, los creadores suelen vender los dere-
chos sobre sus obras a particulares o empresas mas capaces de comercializar sus obras, por
elpagodeunimporte. Estosimportes suelen dependerdelusoreal que se hagadelasobrasy
porello se denominanregalias.

Estos derechos patrimoniales durantodalavidadelautory 70 ahos después de su fallecimien-
to%’. Este plazo de proteccion permite tanto a los autores como a sus herederos sacar prove-
cho financiero de la obra durante un periodo de tiempo razonable.

El titular del derecho de autor de una obra, puede hacer valer sus derechos mediante proce-
dimientos administrativos ante el Indecopi, por ejemplo, obteniendo medidas preventivas o
cautelaresysancionarinfracciones oviolaciones alalegislacionnacional einternacional sobre
elderecho de autory conexos, pudiendo el Indecopi amonestar, multar, incautar o decomisar,
disponer el cierre temporal o definitivo de los establecimientos. El titular del derecho de autor,
através de procesos judiciales, puede también obtener mandatos judiciales para detener ta-
les actividadesy solicitarunaindemnizacién porlos dafios causados.

35. ;Qué esla gestion colectivade los
derechos de autor y derechos conexos?

Hay muchos casos en los que, para ciertos tipos de utilizacion, resulta practicamente imposible
llevaracabounagestiénindividual delosderechos. Losautores no tienen posibilidad de contro-
lartodoslosusos que se hacende sus obrasy, por ejemplo, no pueden ponerse encontacto con
todasy cadaunade las emisoras de radio o de televisidn para negociarlas autorizaciones nece-
sarias parala utilizacién de sus obras y laremuneracién que les corresponde. Por otro lado, tam-
poco es factible que los organismos de radiodifusion soliciten permisos especificos de cada
autor ala hora de utilizar una obra protegida por derecho de autor. Cada afo, una cadena de te-
levisidn difunde miles obras musicales; en teoria, habria que ponerse en contacto con cadauno
delostitulares de derechos sobre esas obras para solicitarla debida autorizacion. Es evidentela

57 Articulo 52 del Decreto LegislativoN° 822, Ley sobre Derechos de Autor.
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imposibilidad material de gestionar esas actividades de forma individual, tanto para el titularde
derechos como para el usuario; de ahila necesidad de crear sociedades de gestidn colectiva,
gue son asociaciones civiles sin fin de lucro legalmente constituidas para dedicarse en nombre
propio o ajeno ala gestidn de derechos de autor o conexos de caracter patrimonial, por cuenta
y eninterés de varios autores o titulares de esos derechos, y que hayan obtenido del Indecopila
autorizacion de funcionamiento. La condicidon de sociedades de gestidn se adquiere en virtud
de dicha autorizacion®8,

Por gestidon colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autory los derechos conexos por
intermedio de organizaciones que actuan en representacion de los titulares de derechos, en
defensadesusintereses.

¢Cuales son los tipos mas corrientes de derechos en la gestion colectiva?
Porlo general, las organizaciones de gestion colectiva se ocupan de los siguientes derechos:
» Elderecho derepresentaciony ejecucion publica (la musica que se interpreta y ejecuta en

discotecas, restaurantes, y otros lugares publicos);

» El derecho de radiodifusion (interpretaciones o ejecuciones en directo y grabadas porra-
dioy television);

» Los derechos de reproduccidén mecanica sobre las obras musicales (la reproduccién de
obras en disco compacto, cintas, discos, casetes, minidiscos u otras formas de grabacién);

» Losderechosderepresentaciony ejecucionsobrelas obras dramaticas (obras de teatro);

» Elderecho dereproduccionreprografica sobre las obras literarias y musicales (fotocopia-
do);

» Los derechos conexos (los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantesy los produc-
tores de fonogramas a obtenerremuneracion porlaradiodifusion o lacomunicacion de fo-
nogramas al publico).

¢Como funciona la gestion colectiva?

En funcién de la categoria de obras de que se trate (musica, literatura, obras dramaticas, pro-
ducciones de “multimedios”, etc.) existen distintos tipos de organizaciones de gestion colec-
tiva o de grupos dependientes de esas organizaciones, a cada uno de los cuales incumbira
gestionarel derecho del que se trate.

Las organizaciones de gestion colectiva “tradicionales”, que actuan en representacién de sus
miembros, negocian las tarifas y las condiciones de utilizacidn conlos usuarios, otorgan licen-
ciasy autorizaciones de uso, y recaudany distribuyen las regalias. El titular del derecho no par-
ticipadirectamente enninguna de esas tareas.

58 Numeral 42 del articulo 2 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre Derechos de Autor.
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En el caso de Peru, podemos mencionar como ejemplo, las siguientes sociedades de gestion
colectiva:

» Asociacion Peruana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (APDAYC) puede gestionar tanto
derechos de autorcomo ciertos derechos conexos.

» Unidén Peruana de Productores Fonograficos (UNIMPRO), gestionalos derechos de los pro-
ductores de fonogramas.

» Asociacion de Intérpretes y Ejecutantes (INTER ARTIS PERU), gestiona los derechos cone-
xos de artistas, intérpretesy ejecutantes (actores y actrices) y otros que participenenlain-
terpretacion de obras.

» Entidad de Gestionde Derechos delosProductores Audiovisuales (EGEDA PERU), adminis-
tra los derechos de productores de obras audiovisuales, como peliculas, series de televi-
sién, y otros contenidos audiovisuales

» Asociacion Peruana de Sociedades de Artistas Visuales (APSAV), gestiona los derechos de
artistasvisuales, incluyendo pintores, escultores, fotdgrafos, y otros creadores de obras vi-
suales.

36. ;Como puedo entender mejor el sistema
de derechos de autor de Peru?

Si suempresa trabaja directamente con las llamadas industrias de los derechos de autor, por
ejemplo, creando, editando, grabando, distribuyendo o vendiendo obras protegidas por de-
rechos de autoroderechos conexos, deberdasegurarse de que conoce susderechosyde que
adopta medidas adecuadas para ejercerlos, concederlos en licencia y aplicarlos. Pero, aun-
que no trabaje directamente con lasindustrias de los derechos de autor, suempresa puede en
ocasiones producir algunas obras protegidas por derechos de autory derechos conexos. Las
publicaciones de empresas, los folletos, sitios web, los anuncios en la television o los periddi-
cos, o los videos de comercializacion es probable que estén todos protegidos por la legisla-
cionsobre derechos de autor.

Entodo caso, siusted cree que suempresa ha creado obras protegidas por derechos de autor
o derechos conexos, y sideseaaprovecharal maximo elrendimiento de estas obras, seria pru-
dente que pidiera asesoramiento a la Direccion de Derechos de Autor del Indecopi (DDA) o a
un abogado de derechos de autor. Figuran a continuacién algunas de las preguntas que usted
puede formularse paracomprender mejor el sistema de los derechos de autor de su pais.

(Existe unregistro de derechos de autor? La proteccion de los derechos de autor es automa-
ticay no depende de unregistro. Sin embargo, en Perd hay un registro de derechos de autory
seriainteligente registrar su obra en el registro porque le ayudaria mucho si surgen controver-
sias, porejemplo, sobre la propiedad delaobra.
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¢Quiéneseltitulardelos derechos?Eltitulardelos derechos de autores generalmente el crea-
dor o autor original de la obra. Sin embargo, hay algunas excepciones a estanorma. Por ejem-
plo, sila obra fue creada en funcién a unarelacidn laboral o por encargo, se considera que los
derechos patrimoniales sobre una obra con derechos de autor se transfieren al empleador o
a quien encargod la creacion de la obra. Por lo tanto, seria recomendable incluir en su contrato
de trabajo o de obra porencargo un texto adecuado que aclare la transferencia de derechos.

¢Cudles son mis derechos? Los derechos patrimoniales exclusivos acordados a autores y titu-
lares conarreglo alalegislacionnacional sobre derechos de abarcanrealizar, autorizar o prohi-
bir:lareproducciéndelaobraporcualquierforma o procedimiento,lacomunicacional publico
dela obra por cualquier medio, la distribucion al publico de la obra, la traduccidn, adaptacion,
arreglo u otra transformacion de la obra, la importacion al territorio nacional de copias de la
obra hechas sin autorizacion del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante
transmision, siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no taxativa.

Ademas delos derechos patrimoniales, lalegislacion peruanareconoce los derechos morales
del autor, que consisten enlos derechos de divulgacion, paternidad, integridad, modificacion
o variacién, retiro de la obra del comercio y de acceso; estos derechos son perpetuos, inalie-
nables,inembargables, irrenunciables e imprescriptibles.

;Coémo consigo proteccidn internacional para mis obras? En la medida que Peru haratificado
los convenios internacionales en materia de derechos de autory derechos conexos adminis-
trados por la OMPI, como el Convenio de Berna, es miembro de la Organizacién Mundial del
Comercioyhacumplido susobligacionesenvirtud del Acuerdo sobrelos ADPIC, desde elmo-
mento de creaciodn, su obra goza de proteccion porlos derechos de autory disfrutara de pro-
teccion automaticaenungrannimero de paises (mas de 150).

¢Como debo conceder licencias de mis obras? Si usted desea conceder en licencia su obra
a usuarios como emisoras, editoriales o incluso establecimientos de esparcimiento de cual-
quier tipo, desde bares hasta clubes de noche, puede ser una buena opcidén ingresar en una
sociedad de gestidn colectiva. Las sociedades de gestion colectivavigilan la utilizacion de las
obrasennombredeloscreadoresoautoresyseencargandenegociarlicenciasyde cobrarlos
derechos. Su gestién es muy frecuente en la esfera de las obras musicales y literarias, donde
puede haberun gran nimero de usuarios de la misma obray donde seria dificil que el titular de
los derechosylos usuarios pudiesen pedirautorizacién para cadauso porseparado, yvigilarel
cumplimiento. Cuando no existen sociedades de gestidn colectiva, hay que negociar indivi-
dualmente con el futuro titulardelalicencialosrespectivos acuerdos. Puede ser Util pedirase-
soramiento especializado para obtener condiciones ventajosas enlos contratos delicencia.

¢;Como debo hacer cumplir mis derechos? El creador o autor de una obra tiene el derecho de
permitir o prohibir la utilizacion de su obra. Si usted descubre que alguien utiliza sus obras con
derechos de autor sin su autorizacion puede hacer valer administrativamente y ante los tribu-
nales el cumplimiento de sus derechos. En la legislacidn nacional, se dispone también de las
llamadas medidas en frontera para prevenirlaimportacion de mercancias con derecho de au-
tor pirateadas. El asesoramiento especializado por un agente o abogado de la PI, por Direc-
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cién de Derechos de Autor del Indecopi (DDA) o las autoridades aduaneras, puede ser esen-
cial cuando se descubre que se estaninfringiendo sus obras. Algunas obras como productos
de programacion, fonogramasy obras audiovisuales puedenincluirmedidas tecnoldgicas de
proteccidn (por ejemplo, encriptaciones, sistemas de acceso condicional) para impedir que
se utilicen sinlicencia. Mediante estos sistemas, los titulares de los derechos pueden limitar el
acceso alas obras alos clientes que aceptan cumplir determinadas condiciones para su utili-
zaciony que paganlaregalia correspondiente a esta utilizacion.

37. ;Que cuestiones debo considerar como
usuario de obras protegidas por derechos de
autor?

Para algunas empresas, la utilizacién o la explotacién de obras, grabaciones de sonido, re-
transmisiones o interpretaciones o ejecuciones protegidas por el derecho de autor puede
constituir una parte central de sus actividades comerciales cotidianas. Asi sucede en el caso
de las emisoras radiofdnicas, las editoriales, las bibliotecas, los comercios o los clubes noc-
turnos. Para otras empresas, puede tratarse simplemente de uninstrumento ocasional utiliza-
do paramejorarlas publicaciones internas, los sitios Web y otros medios de comercializacion.
Para otras, la utilizacidon del material protegido por derecho de autor puede limitarse al uso de
suprogramainformatico. Entodoslos casos, le conviene considerarlas siguientes cuestiones.

¢Necesito una licencia? Probablemente, lo mas importante que necesita saber una empresa
que utilice o comercialice obras protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos es
sidichas actividadesrequierenunalicencia. Comoreglageneral,toda utilizaciéon o explotacion
comercial de dichos derechosrequiere unalicenciaounacesiéndelos derechos porparte del
titular de los mismos. Aqui se incluyen actos tan diversos como la utilizaciéon de una conocida
canciénenunanuncio televisivo, o la puesta a disposiciéon o reproduccion de dlbumes de mu-
sica o canciones de manera digital, videos, peliculas, series, entre otros, a través de formatos
digitalesy servicios de transmision en linea (streaming), y la utilizacién de programas informa-
ticos enlas computadoras de una empresa. Enrelacién conla concesiéon de licencias, debera
averiguarsilos derechos son administrados poruna sociedad de gestion colectivao porelau-
tor o productor directamente antes de negociar un acuerdo de licencia que le permita utilizar
o explotar el producto. Recuerde que los conflictos relacionados con las infracciones del de-
recho de autor pueden ser muy onerosos y que es conveniente considerar dichas cuestiones
antes deincurrir, usted o suempresa, eninfracciones. También puede solicitar asesoramiento
sobrelos términos de suacuerdo de licencia antes de firmarlo.

En productos como los paquetes de programas informaticos porlo general se recibe lalicen-
ciadelproducto alcomprarlo. Los términosy condiciones delalicencia figuran con frecuencia
en el paguete mismo que puede devolverse sino se estd de acuerdo conellos.
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¢Existe una sociedad de gestion colectiva? Las sociedades de gestion colectiva simplifican
considerablemente el proceso de obtenerlicencias para distintas obras. Enlugar de tratar di-
rectamente con cada autor o titular del derecho, las sociedades de gestion colectiva ofrecen
alosusuariosunafuente centralizadaenla que puedennegociarse tarifasy términos de utiliza-
cion,y obtenerse autorizaciones de manera sencillayrapida.

¢Puedo utilizar libremente obras publicadas en Internet? Una idea erréonea muy generalizada
es que las obras publicadas en Internet son de dominio publico y, por consiguiente, pueden
serutilizadas libremente por cualquiera sin autorizacion del titular del derecho. Cualquier obra
protegida por el derecho de autor o los derechos conexos, desde las composiciones musica-
les, a los productos multimedios, pasando por los articulos periodisticos y las producciones
audiovisuales para la que no haya expirado el plazo de proteccidn, esta protegida indepen-
dientemente de que haya sidoimpresa en papel o publicada en otros medios como, por ejem-
plo, enInternet. En todos los casos se debe, por lo general, obtener la autorizacién del titular
del derecho antes de su utilizacion. Del mismo modo, precisara una autorizacion si suempresa
desea publicar o incluiren su sitio Web obras, grabaciones de sonido, radiodifusiones o inter-
pretaciones o ejecuciones protegidas por el derecho de autor.
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38. ;Queé son los secretos empresariales?

Todas las empresas tienen secretos empresariales. Algunas son sumamente conscientes de
laimportancia que revisten estrategias estrictas para garantizar la proteccidn de sus secretos
empresariales contra toda revelacién que pueda ser perjudicial parala empresa. Pero muchas
empresas solo se dan cuenta de que los secretos empresariales existen cuando la competen-
cia intenta adquirir sus listas de clientes, resultados de investigacion o planes de comerciali-
zacion o cuando intenta quedarse con empleados que tienen valiosos conocimientos. Sélo
entonces descubren que tienen cosas valiosas que proteger.

De manera general, puede considerarse secreto empresarial cualquier informacién no divul-
gada que una persona natural o juridica legitimamente posea, que pueda usarse enalguna ac-
tividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse aun tercero, en
lamedida que dicha informacion sea: secreta, tenga un valor comercial por ser secreta; y haya
sido objeto de medidasrazonables tomadas por sulegitimo poseedor para mantenerla secre-
ta®; estainformacion confiere auna empresa o emprendimiento una ventaja competitiva.

La utilizacionno autorizada de dichainformacion porpersonas distintas del titular se considera
una violacion de un secreto empresarial y una practica desleal. Lalegislacién peruanano solo
protegelossecretosempresariales através delasnormas sobre Propiedad Industrial (Decision
486 Régimen Comun de Propiedad Industrial de la Comunidad Andinay el Decreto Legislativo
N°1075), sino tambiénmediante las disposiciones de competenciadesleal, que se encuentran
reguladas en la Ley de Represién de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo N° 1044). Si
bienladecisionfinalacercade quéinformacidnconstituye unsecreto empresarialdepende de
lascircunstancias de cadacasoindividual, entre las practicas claramente desleales enrelacién
conlainformacién secreta seincluye divulgar o explotar, sin autorizacién de su titular, secretos
empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso legitimamente con deber de reserva o
ilegitimamente; asicomo el espionaje, induccién alincumplimiento de deber de reserva o pro-
cedimiento analogo*°.

Un secreto empresarial tiene generalmente algun costo asociado con su desarrolloy no es un
conocimiento corriente enlaindustria. Inclusoinformacién negativa, como opciones deinves-
tigacidnque se hanexploradoy que hanresultadoinutiles, pueden sersecretos empresariales.
Sigue a continuacién una lista de algunas categorias ilustrativas sobre lo que puede conside-
rarse secreto empresarial:

» Procesos, técnicasy conocimientos de fabricacién;

» Recopilaciones de datos, porejemplo, listas de clientes;

» Dibujosymodelos, proyectos, mapas;

57 Articulo 260 de laDecision 486, Régimen comun sobre Propiedad Industrial.
%0 Articulo 13 del Decreto LegislativoN° 1044 que apruebalalLey de Represidon dela CompetenciaDesleal.
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» Algoritmos, procesos que se aplican en programas informaticos y los propios programas
informaticos;

» Formulas de fabricacion de productos;

» Estrategias comerciales, planes de actividades, planes de exportacion, planes de comer-
cializacion;

» Informacioén financiera;

» Expedientesrelativos al personal;

» Manuales:

» Ingredientes;

» Informacidnsobre actividades de investigaciény desarrollo.

Proteccion de los secretos empresariales

Adiferenciadelas patentes, los secretos empresariales se protegensinnecesidad deregistro,
es decir, que se protegensinnecesidad de formalidades de procedimiento. Por consiguiente,
un secreto empresarial puede protegerse durante un periodo ilimitado de tiempo, o mientras
lainformacidn siga siendo confidencial. Por todo ello, la proteccidén de los secretos empresa-
riales puede resultar especialmente atractiva paralas PYME. No obstante, existen ciertas con-
diciones paraquelainformacion se considere secreto comercial y satisfacerlas puede resultar
mas dificil y oneroso de lo que parece a primera vista. Si bien dichas condiciones varian de un
pais aotro, existen ciertas normas generales que figuranen el Articulo 39 del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
sobrelos ADPIC) de la OMC:

» Lainformacidon debe sersecreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fa-
cilmente accesible parapersonasintroducidas enlos circulos en que normalmente se utiliza
eltipo deinformaciénen cuestion).

» Debe tenerunvalorcomercial porsersecreta.

» Debe habersido objeto de medidasrazonables para mantenerla secreta, tomadas por par-
te de la persona que legitimamente la controla (por ejemplo, mediante cladusulas de confi-
dencialidad en contratos de empleo, acuerdos de no divulgacion, etc.).

En esa misma linea, la legislacidn nacional establece que la informacion susceptible de ser
considerada como secreto empresarial debe ser®":

» secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuracion y reunion precisa de sus
componentes, no sea generalmente conocida ni facilmente accesible por quienes se en-
cuentran enlos circulos que normalmente manejanlainformacionrespectiva;

¢ Articulo 260 de laDecisidn 486, Régimen comun sobre Propiedad Industrial.
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» tengaunvalorcomercial porsersecreta;y

» hayasido objeto de medidasrazonablestomadas porsulegitimo poseedor paramantener-
lasecreta.

Entre algunos ejemplos notables de informacion comercial confidencial protegida como se-
creto comercial cabe citar lafédrmula para fabricar la bebida Coca-Colay el cédigo fuente de
Windows.

39. ;Como puedo preparar una estrategia de
secretos empresariales para mi empresa?

Las PYME utilizan de manera generalizada los secretos empresariales. De hecho, numerosas
PYME se basan casi exclusivamente en los secretos comerciales para proteger su propiedad
intelectual (aunque en numerosos casos no sean conscientes de que los secretos empresa-
riales estan legalmente protegidos). Por consiguiente, es indispensable asegurarse de que las
empresas tomen todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secretos
empresariales. Entre estas medidas se incluyen:

» Adoptarunprogramade seguridady protecciondelainformaciénentodalaempresa;

» Educar alos empleados sobre la politica de la empresarelativa a la revelacion de informa-
cion confidencial con definicionesy directrices claras sobre cémo acceder, gestionar, pro-
teger, distribuir, etiquetar y/o divulgar eventualmente una informacién confidencial.

» |dentificarlos secretos empresariales y darles prioridad de conformidad con su valory im-
portancia.

» Asegurarse de que sélo un nimero limitado de personas conozca lainformacion confiden-
cial de valor para la empresa o tenga acceso a ella, y que quienes estan en esta situacién
seanbienconscientes de que esinformacién confidencial.

» Incluiracuerdossobre confidencialidadenlos contratosdelosempleados aefectos de que
estos deban respetar la confidencialidad de la informacidn secreta que poseen sus em-
pleadores. El deber de mantener la confidencialidad de los secretos de los empleadores
persiste, durante un determinado plazo minimo, incluso después de que el empleado haya
dejado suempleo, conforme alos acuerdos celebrados previamente porlas partes.

» Firmar acuerdos de no divulgacién con los asociados comerciales siempre que se les co-
munique informacidén confidencial.

» Establecerun sistema eficaz de seguridad para manejar lainformacion digital enla Intranet
delaempresa, conmedidastécnicas, programasy encriptacionquelimite elacceso ainfor-
maciodn clasificada, un sistema para vigilarla comunicaciony larevelacién de informacién, y
un sistema para prevenir orastrear el acceso ainformacion confidencial.
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40. ;Cuando se recomienda proteger la
informacion como secreto empresarial?

Los secretos empresariales pueden ser principalmente de dos tipos: por una parte, los secre-
tos empresariales pueden concernir a invenciones o procesos de fabricacidon que no satisfa-
gan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, puedan protegerse Unicamente como
secretos comerciales. Este podria ser el caso de las listas de clientes o de procesos de fabri-
cacionque no seanlo suficientemente inventivos para que se les conceda una patente (aunque
puedan gozar de proteccion como modelo de utilidad). Por otra parte, los secretos comercia-
les pueden versar sobre invenciones que satisfagan los criterios de patentabilidad y, por con-
siguiente, pueden ser protegidos porpatentes. Eneste caso, laPYME deberd decidirsipatenta
lainvencidn ola consideracomo secreto empresarial.

Algunas ventajas delos secretos empresariales:

» La proteccion de los secretos empresariales no esta sujeta a limites temporales (las pa-
tentes tienen un plazo de duracion que puede llegar hasta los 20 afos). Por consiguiente,
la proteccion de los secretos empresariales continda de manera indefinida siempre que el
secretono serevele al publico.

» Lossecretosempresarialesno entraian costos deregistro (aunque puedanentrafarcostos
elevados destinados a mantener lainformacion confidencial) comprendida la introduccion
de medidas tecnoldgicas de proteccion.

» Lossecretosempresarialestienenunefectoinmediato.

» Laproteccionde los secretos empresariales no requiere obedecer arequisitos como la di-
vulgaciondelainformacionaunaautoridad competente.

No obstante, existen ciertas desventajas concretas aparejadas a la proteccion de la informa-
cion empresarial confidencial como secreto empresarial, especialmente cuando la informa-
cionsatisface los criterios de patentabilidad. Porejemplo:

» Sielsecretose plasmaenunproductoinnovador, éste podraserinspeccionado, disecadoy
analizado (lo que se llama “ingenieriainversa”) porterceros que podran descubrir el secreto
y, por consiguiente, utilizarlo. De hecho, la protecciéon por secreto empresarial de unainven-
cidn no confiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial.
Unicamente las patentesylos modelos de utilidad brindan este tipo de protecciodn.

» Unavez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo
como le plazca.

» Unsecreto empresarial es mas dificil de hacerrespetar que una patente. El nivel de protec-
cion concedido a los secretos comerciales se considera bajo, especialmente cuando se
compara conlaproteccion brindada poruna patente.

» Unsecreto empresarial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenido
lainformacion pertinente por medios legitimos.
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41. ;Qué son las indicaciones geograficas y
como pueden protegerse?

Una indicacion geografica (IG) es un signo que consiste en el nombre de una zona geografi-
ca o0 que contenga dicho nombre, u otra indicacion conocida por hacer referencia a esa zona
geografica, que identifique un producto como originario de dicha zona, cuando determinada
calidad, reputacién u otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su
origen geografico®. Porlo general, unaindicacion geografica consiste en el nombre del lugar
de origen de los productos. Un ejemplo tipico son los productos agricolas que poseen cua-
lidades derivadas de su lugar de produccioén, y estdn sometidos a factores locales especifi-
cos como el climay el terreno. El hecho de que un signo desempefie la funcidn de indicacion
geograficadepende delalegislacion nacional y de la percepcién que tengan de ese signo los
consumidores.

“Champan”, “Tequila”, “Darjeeling”, “Roquefort”, “Chianti”, “Pilsen”, “Oporto”, “Sheffield” y “Ha-
bano” son algunos ejemplos de nombres bien conocidos que en todo el mundo se relacionan
conproductos deundeterminado tipoy calidad. Unelemento comun de todos estos nombres
es su connotacién geografica: a saber, su funcion de designar lugares, ciudades, regiones o
paises existentes. Sin embargo, cuando oimos estos nombres pensamos en productos mas
que enloslugares que designan.

Estos ejemplos demuestran que las indicaciones geograficas pueden adquirir una gran re-
putaciony que por lo tanto pueden ser activos comerciales valiosos. Por este mismo motivo
amenudo estan expuestos a mal uso o falsificacién, y su proteccién - nacional e internacional
- esmuy deseable.

¢Puede utilizarse las indicaciones geograficas tinicamente para productos
agricolas?

La utilizacion de las indicaciones geograficas no se limita a los productos agricolas. Pueden
asimismo servir para destacar las cualidades especificas de un producto que sean conse-
cuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos
conocimientosy tradiciones de fabricacion concretos. Un ejemplo es la Sal de Maras, primera
indicacién geografica peruana, que el Indecopireconocié mediante la Resolucion N° 27856 -
2024/DSD-INDECOPI, de fecha 9 de octubre de 2024, dicho producto cuenta con caracteris-
ticaunicascomolossonlasalde manantialde altamontafaytécnicas de extraccidon milenarias
porcomunidadeslocales, entre otras.®*

62 Articulonumeral 2.7. delarticulo 2 del Decreto Supremo N°170-2021PCM, Decreto Supremo que apruebael
Reglamento delRégimende Proteccién delas Especialidades Tradicionales Garantizadasy delRégimendelas
Indicaciones Geogréficas.

¢ Informaciéneimagenobtenidade: https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/1043253-la-sal-de-ma-

ras-tesoro-milenario-se-convierte-en-la-primera-indicacion-geografica-del-peru-benefician-
do-a-mas-de-600-familias-en-cusco
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¢Qué es una denominacion de origen?

Unadenominacidondeorigenesuntipodeindicaciéngeografica, constituidaporladenomina-
cién de un pais, de unaregion o de un lugar determinado, o constituida por una denominacion
que sin ser la de un pais, una region o un lugar determinado se refiere a una zona geografica
determinada, utilizada para designarun producto originario de ellosy cuya calidad, reputacion
u otras caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente al medio geografico en el cual se
produce, incluidos los factores naturales y humanos. El concepto de indicacion geografica
engloba alas denominaciones de origen. En Perd tenemos reconocidas las siguientes deno-
minaciones de origen: Pisco, MaizBlanco Gigante de Cusco, Chulucanas, Pallardelca, Café de
VillaRica, Loche de Lambayeque, Café Machu Picchu - Huadquifia, Maca Junin Pasco, Aceituna
de Tacna, Cacao Amazonas - Peru, Sal de Marasy Orégano de Tacna.

ElPiscoennuestradenominaciénde origenbandera, esunaguardiente exclusivamente perua-
no obtenido porla destilacion de mostos frescos de “uvas pisqueras” recientemente fermen-
tadas, utilizando métodos tradicionales y ancestrales de calidad, que dan lugar a un proceso
de elaboracion puro, exento de aditivos, azlcares, aguay demas elementos distintos de lauva.
EsproducidoUnicamente enlacostadelosdepartamentos delima,lca, Arequipa, Mogquegua,
ylosvalles de Locumba, Samay Caplinaeneldepartamento de Tacna’4.

¢Qué funcion tiene unaindicacion geografica?

Unaindicacién geografica hace referencia al lugar o region de produccion que determinalas
cualidades especificas del producto originario de dicho lugar o regidn. Es importante que las
cualidadesy lareputacién del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geo-
grafico. Habida cuenta de que dichas cualidades dependendellugar de produccién, cabe ha-
blarde “vinculo” especifico entre los productos y sulugar de produccién original.

¢4 Informaciéneimagen obtenidade: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/fi-
le/6697050/5814626-guia-practica-de-la-denominacion-de-origen-pisco.pdf?v=1721947706
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¢Cual es la diferencia entre una indicacion geografica y una marca?

Una marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios
de los de sus competidores. La marca confiere a su titular el derecho de impedir a terceros la
utilizaciéon de lamisma. Una indicacion geograficaindica alos consumidores que un producto
procede de cierto lugary posee ciertas caracteristicas derivadas de dicho lugar de produc-
cion. Laindicacion geografica puede ser utilizada por todos los productores que fabrican sus
productos en el lugar designado por la indicacion geografica y cuyos productos comparten
las cualidades tipicas de sulugar de origen.

¢Por qué hay que proteger las indicaciones geograficas?

Los consumidores perciben las indicaciones geograficas como indicadores del origeny de la
calidad de los productos. Muchas indicaciones geograficas han adquirido una reputacion que,
de no seradecuadamente protegida, podria ser desvirtuada porempresas deshonestas. La uti-
lizacién deshonesta deindicaciones geograficas porterceros no autorizados es perjudicial para
los consumidores y los productores legitimos. Induce a engafio alos consumidores, que creen
estar comprando un producto genuino con cualidades y caracteristicas especificas, cuando en
realidad se trata de una imitacion sin valor. Perjudica asimismo a los productores, que pierden
una parteimportante de sus gananciasyven mermada lareputacidénde sus productos.

¢Como se protegen las indicaciones geograficas?

Las indicaciones geograficas en el Perd son parte de los elementos de |la propiedad industrial
que protege lalegislacidn vigentes® también se puede obtener proteccidon a través de lalegis-
lacion sobre represion de la competencia desleal®®y la legislacion sobre proteccidn del con-
sumidor®. Enresumen, las partes no autorizadas no deben utilizarlas indicaciones geograficas
si dicha utilizacion puede inducir a error en relacion con el verdadero origen del producto. Las
sanciones aplicables van desde sanciones administrativas, hasta civilesy penales.

¢Como se protegen las indicaciones geograficas en el plano internacional?

Varios tratados administrados por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
estipulan la proteccidn de las indicaciones geograficas, especialmente el Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial de 1883, el Arreglo de Lisboa relativo a la Pro-
teccién de las Denominaciones de Origeny su Registro Internacional y el Acta de Ginebra del
Arreglo de Lisboa relativo a la Denominaciones de Origeny las Indicaciones Geograficas y su
¢ Decision 486, Régimen comun sobre Propiedad Industrial, Decreto LegislativoN° 1075, Decreto Legislativo que
apruebaDisposiciones Complementarias ala Decision 486 dela Comisiéndela Comunidad Andina que establece
elRégimen Comunsobre Propiedad Industrialy Decreto Supremo N°170-2021-PCM Decreto Supremo que aprue-

baelReglamento delRégimende Protecciondelas Especialidades Tradicionales Garantizadasy delRégimende las
Indicaciones Geogréficas.

s¢Decreto LegislativoN°1044, Decreto Legislativo que apruebalalLey derepresion dela Competencia Desleal.
¢’ Céddigo de proteccionydefensadelconsumidor, Ley N° 29571.
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reglamento. Asimismo, los articulos 22 a 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se ocupan
de la proteccidninternacional de las indicaciones geograficas en el marco de la Organizacion
Mundial del Comercio (OMC).

¢En qué consiste unaindicacion geografica “genérica”?

Un término geografico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse
paraindicar el lugar de procedencia del mismo deja de desempenar la funcién de indicacion
geografica. Cuando esta situacion perdura durante un periodo considerable en un pais deter-
minado, los consumidores pueden llegar a identificar un término geografico que designaba
anteriormente el origendel producto (porejemplo “Mostaza de Dijon” para designaruntipo de
mostaza procedente de la ciudad francesa de Dijon) con un cierto tipo de mostaza, indepen-
dientemente de sulugar de produccion.
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42. ;Puedenlos circuitosintegrados
protegerse mediante la proteccion que ofrece
la propiedad intelectual? ;De qué modo?

Otroambitode proteccidndelaPlesladelosesquemasdetrazado deloscircuitosintegrados.

Los esquemas de trazado de |os circuitos integrados son generalmente productos consegui-
dos después de enormes inversiones, tanto por el tiempo de trabajo de expertos especiali-
zados como por su financiacidn. Hay una necesidad continua de crear nuevos esquemas de
trazado que reduzcan las dimensiones de los circuitos integrados existentes y que aumenten
simultdneamente sus funciones. Cuanto mas pequefio es un circuito integrado, menos mate-
rial se necesita para su fabricaciény menor es el espacio necesario para acomodarlo. Los cir-
cuitos integrados se utilizan en una amplia gama de productos, desde articulos de uso diario
como relojes de pulsera, televisores, lavadoras y automoviles hasta los equipos complejos de
tratamiento de datos.

La creacionde unnuevo esquema de trazado para un circuito integrado puede requerirunain-
versionimportante, pero la copia de este esquema de trazado puede costar sélo una fraccién
delaprimerainversién. La copia puede realizarse fotografiando cada capa de un circuito inte-
grado y preparando mascaras para producirlo sobre la base de las fotografias obtenidas. La
posibilidad de esta copia es el motivo principal de la introduccién de leyes para proteger los
esquemas de trazado.

Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, el plazo de proteccién es porlo menos de
10 afos desde la fecha de presentacion de la solicitud o de la primera explotacién comercial
en el mundo, pero los Miembros pueden estipular un plazo de proteccién de 15 afios desde la
creaciondelos esquemas de trazado.

Paralalegislacion peruana, los esquemas de trazado de circuitosintegrados sonunelemento dela
propiedad industrial y deberan solicitarse ante la Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias
dellndecopi(DIN)¢, unavez otorgado elregistro se obtiene elderecho exclusivo sobre el mismo, el
cualtendraunaduracionde 10 ahos contados a partirde lamas antigua de las siguientes fechas®’:

» elultimo diadelafio enque se hayarealizado la primera explotacidn comercial del esquema
de trazado en cualquierlugardel mundo, o

» lafechaen que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional compe-
tente del respectivo Pais Miembro.

» Laproteccidondeunesquemade trazadoregistrado caducaraentodo casoalvencerunpla-
zode 15 anos contado desde el Ultimo dia del aflo en que se cred el esquema.

%8 Paramayorinformacion, puederevisar: https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicacio-
nes/1220801-formulario-de-solicitud-de-registro-de-esquema-de-trazado-de-circuitos-integrados-din

*? Articulo 98 de laDecision 486, Régimen comun sobre Propiedad Industrial.
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43. ;Quien es el titular de los derechos de
propiedad intelectual cuando un empleado
desarrolla unainvencion, un diseno industrial
O una obra creativa?

Las empresas a menudo confianenempleadosy consultores independientes (locador de ser-
vicio o contratista’®) para desarrollar sus activos de propiedad intelectual (Pl), y suponen que
serdn automaticamente titulares de los derechos de estos activos, segun el principio: “yo lo
pagué, por lo tanto, es mio”. Lo que se ha pagado puede ser un programa informatico, un ar-
ticulo, un guion, los planos o dibujos de un arquitecto, un nuevo logotipo, un nuevo producto
0 proceso, el embalaje de productos, un nuevo disefio de producto, un plan de negocios, una
invencidnylosresultados de muchos otros tipos de actividad creadora. ;Quiénes titularo pro-
pietario delaobraquelos empleados crean: el creadorindividual o laempresa que lo emplea?
Larespuesta a esta cuestion no siempre es facil o clara; puede variarmucho de un paisaotroy
también en un pais dado segun sealaley y segin sean los hechosy circunstancias de una de-
terminadarelacién entre empleadory empleado.

La titularidad de los derechos sobre patentes (invenciones o modelos de utili-
dad), diseios industriales y/o esquemas de trazados de circuitos integrados

EnelPerd, elempleadoreseltitularde unainvencién, disefio industrial y/o esquemade trazado
de circuitosintegradosrealizado porel trabajadordurante el curso de un contrato orelaciénde
trabajo o de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realizacion de actividades
inventivas, salvo pacto en contrario’. Alainversa, en otros paises, los derechos de Pl de inven-
ciones pertenecen en principio al empleado inventor, salvo pacto en contrario. Sin embargo,
puedenaplicarse normas especiales ainvenciones hechas porprofesores oinvestigadoresde
universidades segun estipule la politica de Pl de lainstitucion.

La legislacion peruana, bajo comentario, concede al empleado el derecho a una remunera-
cidénjustayrazonable porsuinvencion o desarrollo, estéd debe serfijadaen comunacuerdo por
las partes. Sin embargo, se establece de manera expresa que, el empleador debera asignar
al trabajador una compensacion adecuada si el aporte personal del trabajador a la invencion,
disefio industrial o esquema de trazado de circuito integrado, el valor econémico de la misma
olaimportanciadetalinvencién, disefioindustrial o esquema de trazado de circuito integrado,
excede los objetivos explicitos o implicitos del contrato o relacidn de trabajo o de serviciosy
agregaque, afaltade acuerdo de entrelas partes, elmonto de lacompensacion serafiado por
eljuez especializado enlo civil, de conformidad conlas reglas del proceso sumarisimo.

70 Articulos 1764y 1771del Cédigo Civil Peruano, Decreto Legislativo N° 295.

7'Articulo 36 del Decreto Legislativo N°1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias ala
Decision 486 dela Comisiondela Comunidad Andina que establece elRégimen Comun sobre Propiedad Industrial.
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Titularidad de los derechos de autor

EnPerd, laregla general (salvo lo dispuesto para obras audiovisuales y programas de ordena-
dor) paralas obras creadas en cumplimiento de unarelacidnlaboral o en ejecucién de un con-
trato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se regira por lo
pactado entre las partes. A falta de estipulaciéon contractual expresa, se presume que los de-
rechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no ex-
clusivay enla medida necesaria para sus actividades habituales enla época de la creacion, lo
que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, segun corresponda, cuentan con
la autorizacién para divulgarla obray defender los derechos morales en cuanto sea necesario
paralaexplotacion dela misma’.

Hay algunas regulaciones especificas para ciertas obras, el primer caso es el de las obras au-
diovisuales, en donde se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audio-
visual han cedido enforma exclusivay por toda su duracion los derechos patrimoniales al pro-
ductor, y éste queda autorizado para decidir acerca de la divulgacidn de la obra. Sin perjuicio
de los derechos de los autores, el productor puede, salvo estipulacion en contrario, defender
ennombre propio los derechos morales sobre la obra audiovisual”.

El segundo caso, es el de los programas de ordenador, en donde se presume, salvo pacto en
contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ili-
mitada y exclusiva, por toda su duracion, los derechos patrimoniales reconocidos enla Ley, e
implica la autorizacién para decidir sobre la divulgacion del programay la de defenderlos de-
rechos morales sobre la obra’.

Eltercercaso, es eldelas obras susceptibles de serpublicadas, se establece que, salvo pacto
en contrario, la autorizacidn para el uso de articulos en periddicos, revistas u otros medios de
comunicacidnsocial, otorgadaporunautorsinrelaciénde dependenciaconlaempresaperio-
distica, solo confiere al editor o propietario de la publicacién el derecho de insertarlo poruna
vez, quedando a salvo los demas derechos patrimoniales del cedente o licenciante. Sise trata
de un autor contratado bajo relacién laboral, no podrareservarse el derecho de reproduccion
del articulo periodistico, que se presumira cedido ala empresa o medio de comunicacion. Sin
embargo, el autor conservara sus derechos respecto a la edicién independiente de sus pro-
ducciones enformade coleccidn’®.

Losefaladoenelparrafo precedente, se aplicaenformaanalogaalosdibujos, historietas, gra-
ficos, caricaturas, fotografiasy demas obras susceptibles de serpublicadas en periddicos, re-
vistas u otros medios de comunicacion social’.

72 Articulo 16 del Decreto LegislativoN° 822, Ley sobre el Derechos de Autor.
73 Articulo 66 del Decreto LegislativoN°® 822, Ley sobre el Derecho de Autor.
74 Articulo 71del Decreto LegislativoN°® 822, Ley sobre el Derecho de Autor.

75 Articulo 86 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.
76 Articulo 87 del Decreto LegislativoN° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.
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Finalmente, se establece que, salvo enlos casos delos programas de ordenadory delas obras
audiovisuales, la cesion en exclusiva debera otorgarse expresamente con tal caracter y atri-
buira al cesionario, amenos que el contrato disponga otra cosa, la facultad de explotarla obra
con exclusidn de cualquier otra persona, comprendido el propio cedente, y la de otorgar ce-
siones no exclusivas a terceros. El cesionario no exclusivo queda facultado para utilizar la obra
de acuerdo a los términos de la cesidén y en concurrencia, tanto con otros cesionarios como
conelpropiocedente”.

Debe sefalarse también que los derechos morales (a saber, el derecho a reclamar la autoria
de una obra, y el derecho a oponerse a cambios en la obra que perjudiquen la reputacion del
creador) no son transferibles y porlo tanto siguen en poder del autor, aunque la titularidad de
los derechos patrimoniales se haya transferido al empleador.

44. ;Quién es el titular de los derechos de
propiedad intelectual cuando se subcontrata
una invencion, una obra con derechos de
autor o un diseno industrial?

Las empresas contratan normalmente a asesores, consultores o contratistas independientes
(locadorde servicio o contratista) para crearuna gran variedad de material original o nuevo. Este
material puede ser planes de negocios, planes de comercializacién, manuales de formacion,
manualesinformativos, guias técnicas, programasinformaticos, unsitioweb, dibujos o modelos,
informes de investigacion, bases de datos, unlogotipo para una campanfa publicitaria, etc. Am-
bas partes, a saber, laempresay el contratista independiente, al concertar un acuerdo de este
tipo deberian procurarresolver adecuadamente la cuestiéon de la titularidad de los activos de PI.
Por ejemplo, si el consultor o contratista presenta varios disefios o varios logotipos y laempresa
séloaceptaunodeellos, ;quiéneseltitulardelos derechos de Pldelasrestantes opciones?

Invenciones, disefiosindustrialesy esquema de trazado de circuitosintegrados. En el Perd, salvo
pacto en contrario, si cualquiera de estos activos de Pl ha sido realizado durante el curso de un
contrato de servicios, su titularidad pertenecera al empleador; pero, si un contratista indepen-
diente (locadorde servicio o contratista), en estas circunstancias, desarrolla un nuevo producto
oproceso o diseio o esquemade trazado de circuitointegrado, llegaaundesarrollo que exceda
los objetivos explicitos o implicitos del contrato de servicios, tendra derecho aque laempresao
personaquelo contratdle asigne unacompensacidonadecuada, perolaempresao personacon-
tratante conservalatitularidad delos derechos. Conrelaciénalmonto delacompensacionantes
sefalado, serafijado poreljuezespecializado enlo civil, a falta de acuerdo entre las partes’s.

77 Articulo 90 del Decreto LegislativoN° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.

78 Articulo 36 del Decreto LegislativoN° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias ala
Decisién 486 dela Comisiondela Comunidad Andina que establece elRégimen Comun sobre Propiedad Industrial.

119711



La clave parala Propiedad Intelectual

Derechos de autor. En Perd, en las obras creadas en ejecucion de un contrato por encargo, la
titularidad de los derechos que puedan ser transferidos, se regird porlo pactado entre las par-
tes (excepto enelcaso de obras audiovisualesy programas de ordenador). Sélo cuando exista
un acuerdo escrito, laempresa que encargd al creador este trabajo sera titular de la Pl (en este
caso los derechos morales quedan en poder del autor). Pero, si no hay un acuerdo al respec-
to, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al comitente en
forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales enla épocadela
creacion, lo que implica, igualmente, que el comitente, segun corresponda, cuenta con auto-
rizacién para divulgarla obray defenderlos derechos morales en cuanto sea necesario parala
explotacion de la misma. Las empresas que, por ejemplo, han pagado a un contratista inde-
pendiente para crearunsitio web propio puedenteneruna sorpresa desagradable al compro-
bar que no son propietarias de lo que han encargado. Esto significa, por ejemplo, que no pue-
denmodificarsucontenido o que quiendeseereproducirel contenido podréd hacerlo pidiendo
autorizacioén al contratistaindependiente (locador de servicio o contratista)’®.

Hay que tener en cuenta las excepciones mencionadas en el punto anterior, conrelacion a las
obras audiovisuales, programas de ordenadory alas obras susceptibles de serpublicadas.

45. ;Qué medidas puedo adoptar para
evitar controversias con empleados o
sub- contratistas independientes sobrela
titularidad de la propiedad intelectual?

Figuran a continuacion unas cuantas reglas de oro para evitar controversias con empleados o
concontratistas independientes:

» Disponerdeasesoramientojuridico:las cuestionesrelacionadas conlatitularidad soncom-
plejasyvariande unpais a otro. Aligual que ocurre conlamayoria de los asuntosjuridicos, es
fundamental recibir asesoramiento especializado antes de formalizar un acuerdo con em-
pleados o con contratistasindependientes.

» Celebrarunacuerdo porescrito: es preciso convenir quién sera el titular de los derechos de
Plrespectode cualquiermaterial que puedasercreado porunempleado o contratistainde-
pendiente; sise van a transferiry en qué momento; quién tendra el derecho de explotacién;
quiénva apagarlacreacidn; si se autorizalaintroduccién de mejoras o modificaciones, etc.
También es necesario asegurarse de que el acuerdo que se alcance sea valido envirtud de
lasleyes nacionalesdePI.

» Tener una relacion contractual antes de que se inicie el proceso de creacidn: no conviene
postergarlos asuntos relacionados conla titularidad de la Pl, es mejor abordarlos desde un

7% Articulo 16 del Decreto LegislativoN° 822, Ley sobre el Derechos de Autor.
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principio, antes de que se inicie la colaboracion entre las partes. Incluso las primeras fases
deun proyecto puedendarlugaracuestionesimportantes relativas alos derechos de PI.

Incluirclausulas o estipulacionesreferentes ala confidencialidad enlos contratos que se fir-
men con empleados o con contratistas independientes. También debenincluirse cldusulas
de no competenciaenlos contratos de empleo, pueslos empleados de hoy puedenserlos
competidores de mafana.

Adoptar politicas y reglamentaciones o directrices internas referentes a las invenciones
de los empleados: en este tipo de politicas o reglamentaciones deben figurar, entre otras
cuestiones, las categorias de las invenciones que se correspondan con el campo de activi-
dad delempleador; la obligacion del empleado inventor de notificar las invenciones al em-
pleador; los procedimientos del empleador para cursar notificaciones sobre invenciones;
los requisitos de confidencialidad y tramitacidn de patentes; laremuneracién que habra de
percibir el inventor, etc. Obviamente, estas directrices tendran que ser coherentes con la
legislacidon nacional de aplicacién en materiade PI.

Serespecialmente prudentes enla contratacion externa de productos o servicios deinves-
tigaciény desarrollo (I + D): si hay otras personas aparte de los empleados de la empresa
que participeneneste tipo de actividades, es preciso asegurarse de que todas ellas firmen
un acuerdo en el que otorguen a la empresa derechos suficientes sobre el resultado de su
trabajo. Las empresas deben asegurarse de que estas personas transfieran a la compainia
todosy cadauno delos derechosrespecto alos resultados del proyecto, incluido el dere-
cho a volver a transferirlos y, en especial, el derecho a introducir modificaciones en el su-
puesto de que losresultados del proyecto de | + D generen material que pueda quedaram-
parado porderechos de autor. Aparte de loreferente alasinvenciones, enlos acuerdos del
+Ddebenincluirse clausulas relativas ala concesidon de derechos sobre conocimientos es-
pecializados, derechos de autor sobreinformes y resultados de lainvestigaciény derechos
sobre materiales fisicos que vayan a utilizarse en las actividades de investigacion, como
microorganismos u otros materiales bioldgicos, asi como derechos de Pl sobre cualquier
informacion de referencia que no sea de dominio publico. Todos estos aspectos habran de
considerarse estrictamente confidenciales.
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46. ;Cuales son los principales acuerdos
contractuales parala transferenciade
tecnologia?

La transferencia de tecnologia se realiza normalmente mediante unarelaciénjuridica envirtud
delacual el titular de una tecnologia patentada o conocimiento técnico vende o concede una
licencia para utilizar dicha tecnologia o conocimiento técnico a otra persona fisica ojuridica.

Estas relaciones juridicas tienen un caracter esencialmente contractual, lo que significa que
quien transfiere la tecnologia consiente en transferirla y quien la recibe consiente en adquirir
los derechos, el permiso o el conocimiento técnico en cuestion. Hay varios métodosy disposi-
cionesjuridicas para transferir o adquirir tecnologia, incluidos los siguientes:

Venta o transferencia de los derechos de PI

El primer método juridico es la venta o transferencia por el titular de todos sus derechos sobre su
activodePlylacomprade estosderechos porotrapersonafisicaoentidad. Cuando se hancedido
todos los derechos exclusivos de un activo de Pl a otra personafisica o juridica, sin ninguna limita-
ciéndetiempo niotras condiciones, se dice que hahabido unatransferencia de estos derechos.

Licencias

El segundo método juridico consiste enuna licencia; a saber, el titular de una invencién paten-
tada da permiso a otra persona fisica o juridica parallevar a cabo, en el pais o en determinado
territorio por un periodo determinado, uno o mas de los “actos” abarcados por los derechos
exclusivos a lainvencion patentada en ese pais. Cuando se da este permiso, se ha concedido
una “licencia”. Puede recordarse que estos “actos” son la “fabricacion o utilizacién de un pro-
ducto queincluye lainvencion, la fabricacion de productos por un proceso que comprende la
invencidn, o la utilizacién del proceso queincluye lainvencién”. Las licencias no solo se aplican
ainvenciones patentadas, sino atodos los otros derechos de PI.

Contrato sobre conocimientos técnicos o “know-how”

Eltercero delos tres métodos juridicos principales de transferencia y adquisicion de tecnolo-
gia se ocupa de los conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos se refieren en gene-
ralaconocimientos sobrelamaneradehaceralgo; los conocimientos adquiridos enuna deter-
minada esfera. Los conocimientos técnicos pueden comunicarse de modo tangible mediante
documentos, fotografias, proyectosy tarjetas de computadora, entre otros medios. También
puedencomunicarse de formaintangible,unejemplo de ello podria ser,lacapacitaciénque un
ingeniero de la empresa proveedora brinde a un ingeniero de la empresa receptora sobre los
conocimientos técnicos de un proceso de suempresa.
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Es posible introducir disposiciones sobre los conocimientos técnicos en un documento escri-
to separado del contrato delicencia. También es posibleincluir estas disposiciones enun con-
trato delicencia. Cuandolas disposicionesrelativas alos conocimientos técnicos figuranenun
escrito o documento separado o distinto, este escrito o documento se llama “contrato sobre
conocimientos técnicos”, o “contrato de know-how”.

Franquicias

La transferencia comercial de tecnologia también puede tenerlugarenrelaciéon con el sistema
de franquicias. Una franquicia es una disposicion comercial por la cual lareputacion, informa-
ciéntécnicay conocimientos de una parte se combinan conlainversion de otra parte con el fin
de vender mercancias o servicios o de prestar servicios directamente al consumidor. El esta-
blecimiento donde se comercializan estos bienes o servicios ostentageneralmente unamarca
registrada o nombre comercial, y tiene una decoracion o disefio especial del local. Lalicencia
concedida por el titular para utilizar una marca o nombre comercial se combina generalmente
con el suministro por este titular de conocimientos técnicos que adoptan alguna forma deter-
minada:informaciéntécnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios administrativos
relativos ala produccidn, comercializacién, mantenimiento y administracion.

Venta e importacion de bienes de capital

La transferencia y adquisicion comercial de tecnologia puede tener lugar con la venta, adqui-
sicion e importacién de equipo y otros bienes de capital. Son ejemplos de equipo de capital la
magquinariay las herramientas necesarias para fabricar productos o la aplicacion de un proceso.

Acuerdo de empresas bajo en contrato de “joint ventures”

Esunacuerdo entre dos o mas empresas o personas pararealizarunnegocio enconjunto, sinfor-
mar una sociedad. En este tipo de asociacion, las empresas mantienen suindependencia juridi-
ca, pero actian de manera unidabajo normasy direccion comunes. Esta estrategia puede resul-
tar beneficiosa para las empresas, ya que les permite, entre otros aspectos, compartir recursos
y conocimientos, desarrollar operaciones comerciales en menos tiempo, reducir riesgo econo-
mico, acceder a nuevos mercados, impulsar una nueva marca, producir bienes y prestar servi-
cios de manera conjunta. El contrato de “joint ventures” no esta regulado de manera expresa en
la legislacién peruana, esta considerado como un contrato atipico, sin embargo, en la practica
empresarial peruana, lafigura, sies usaday serige basicamente porlos acuerdos privados entre
las partes. Este esun escenario en donde también se puede llevar a cabo la transferencia de de-
rechos de Pl, en cualquiera delas modalidades establecidas enlalegislacion peruana.

El proyecto llave en mano

Enalgunos casos, dos o mas de los acuerdos comerciales para la transferencia de tecnologia,
y por consiguiente los métodos juridicos que reflejan, pueden combinarse como medio para
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confiar la planificacion, construccion y funcionamiento de una fabrica a un Unico proveedor
de tecnologia o aunnumero muy limitado de proveedores de tecnologia. Por consiguiente, el
proyecto llave en mano puede incluir una cldusula amplia porla que una parte se compromete
aentregar a su cliente - el receptor de la tecnologia - toda una planta industrial que funciona-
rd con arreglo a normas de cumplimiento acordadas. Es mas normal que el proyecto llave en
mano incluya el compromiso de una parte de suministrar al cliente el disefio de la plantaindus-
trialy lainformacion técnica sobre su funcionamiento.

Acuerdos sobre consultorias

Los acuerdos sobre consultorias estan relacionados generalmente con el apoyo, asesora-
miento u otros servicios prestados por un consultor (una persona individual o una empresa)
al planear la adquisicidén de una determinada tecnologia, disefiar una nueva planta, preparar
licitaciones para la construccién de un nuevo edificio, fabrica o equipo, intentar mejorar una
tecnologia existente u otras actividades en las que puede precisarse el asesoramiento de un
experto conconocimientos técnicos pertinentes.

47. ;Cuales son los elementos principales de un
acuerdo de concesion de licencia? ;Cuales son
las cuestiones principales que deben tenerse
en cuenta al negociar un acuerdo de concesion
delicencia?

Figuran a continuacién los temas tipicos de las negociaciones que desembocan en la concer-
tacién de un contrato de licenciay que requieren una atencién especial en laredaccién de sus
disposiciones. Estas disposiciones se exponen desde el punto de vista de la concesion de li-
cencias de patentes, pero sonvalidas también para otras formas de PI.

Identificacion de las partes

Uno de los primeros puntos que deben preocupar a los negociadores del contrato de licencia es
identificar las entidades o personas que seran las partes, o dicho de otro modo, que firmaran el
contrato de licencia y quedaran juridicamente vinculadas con la ejecucion de sus disposiciones.
Elobjetivo de ladescripcidndelas partes enun contrato delicencia esidentificarcadaunade ellas
conlasuficiente certidumbre paraque suidentidad no se conviertaluego entema de controversia.

Tema

Estas disposiciones describen el producto que se fabricara, utilizard o vendera, o el proceso
que se aplicarady apartirdel cual se obtendra un producto que a suvezsera utilizado o vendido.
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También determinan la invencion o invenciones incluidas en el producto o proceso, haciendo
referencia alapatente o aplicacidon de patente pertinente, describenlos conocimientos técni-
Ccos que se suministrany determinan los adelantos de una parte o de la otra, y las condiciones
engue una parte pondra estos adelantos a disposicionde la otra.

Limitaciones de lalicencia y practicas anticompetitivas

La licencia puede tener algunas limitaciones contractuales relativas a actividades permisibles
(fabricar, vender, esferas de utilizacién, etc.) o restricciones sobre parte de las reivindicacio-
nes hechas sobre ellas, asicomorestricciones territoriales o cuantitativas o limitaciones delos
precios de venta. El acuerdo de licencia especificard, en general, qué parte en el contrato de
concesion de licencia podré realizar determinados actos de explotacion en virtud de sus dis-
posiciones, en qué territorio o territorios, y con qué efectos sobre las disposiciones conterce-
rosrelativas allicenciante o al titularde lalicencia.

La decisidon sobre cadauna de estas cuestiones debe estarreflejada claramente en el contra-
to delicencia. Sin embargo, toda disposicidon que esté en contradiccidn con la prohibicion de
practicas antitrust o anticompetitivas se considera generalmente nula oinvalida.

Explotacién

Las cuestiones que debentratarse enrelacién conlaexplotacién del producto comprendenla
calidad del producto ensi, el volumen de produccidn, lafabricacidon de parte del producto por
terceros que seran autorizados por el licenciante, laimportacion del producto para satisfacer
lademandalocal cuando falte suficiente aportacién en el mismo pais, y la utilizacién de los ca-
nales de distribucion dellicenciante.

El titular de la licencia también puede pedir la seguridad de que los conocimientos técnicos
suministrados son adecuados para conseguir el objetivo acordado con ellicenciante. Esta se-
guridad se considera como una garantia de los conocimientos técnicos y se incluye a menudo
como una “disposicién de garantia” en elacuerdo delicencia.

Solucion de controversias

Las controversias y su solucion son cuestiones que deben tratarse en el contrato. Puede ser di-
ficilidentificar por adelantado los problemas que puede perjudicar a una parte durante el plazo
de validez del acuerdo de licencia. Sin embargo, no es tan dificil encontrar maneras para que las
controversias se traten cuando surjan. La solucién de controversias también abarca dos aspec-
tos mas. El primero es el derecho nacional que debe regir el acuerdo. Esta es una cuestién que
debe negociarse, pero podria ser el derecho del pais del licenciante o del titular de la licencia
0, amenudo, el pais donde se esta realizando el acuerdo en su totalidad o la mayor parte de él,
porque en definitiva éste es probablemente el lugar donde con mayor probabilidad puede sur-
girunadisputa. El segundo aspecto es elmétodo adecuadoy el foro donde deben solucionarse
la controversia. Las partes pueden decidir silas disputas deben ser solucionadas porlas partes,
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quiza con asistencia de un mediador, o mediante arbitraje o por un juez. Lo importante es que
estas cuestiones, segun se acuerde, proporcionen la mejor oportunidad posible para que las
controversias se solucionen de modo rdpido y facil. En cuanto al arbitraje y la mediacion, puede
agregarse al contrato de licencia una cldusula que designe el Centro de Arbitraje y Mediacién de
la OMPIcomo el foro para solucionarlas controversias. Puede visitarse el sitioweb del Centrode
Arbitrajey Mediaciéndela OMPlenhttp://arbiterwipo.int/center/index-es.html.

Duracion del contrato de licencia

La escalatemporal de un contrato de licencia - a saber, suinicio, duracidony terminacion - hade
estar estipulada en el contrato. Puede concederse en licencia un derecho de Pl para un plazo
maximo de vigencia(porejemplo, el plazo maximo enel caso de patentes es generalmente de 20
anos). También pueden concertarse acuerdos de concesién de licencia mas cortos y las partes
puedenreservarse el derecho de finalizar el contrato siocurrenlas circunstancias especificadas.

48. ;Cuales sonlas ventajas y las desventajas
delaslicencias?

Las empresas que poseen derechos sobre patentes, conocimientos técnicos u otros activos
depropiedadintelectual, pero que no puedanono deseenestarinvolucradasenlafabricacion
de productos podrian aprovechar la concesion de licencias sobre esos activos valiéndose de
una mejor capacidad de fabricacion, unas redes de distribucion mas amplias, un mejor cono-
cimiento del mercado local y una mayor experiencia administrativa de otra empresa (el licen-
ciatario). Ademas:

» Los licenciantes que posean experiencia en el ambito de la investigacion y desarrollo de
productos encuentren mas conveniente conceder licencias para la fabricacion de nuevos
productos enlugar de encargarse ellos mismos de esalabor.

» Laconcesiéndelicencias puede utilizarse para obteneracceso anuevos mercados que re-
sultaninaccesibles de otra manera. Otorgando al licenciatario el derecho a comercializary
distribuir el producto, el licenciante puede introducirse en mercados que de otro modo no
podriaesperaralcanzar.

» Uncontratodelicenciapodriaserunmedio para que ellicenciante obtenga derechos sobre
las mejoras, los conocimientos técnicosylos productos conexos que el licenciatario ponga
a punto durante el periodo de duracion del contrato, ello dependera del acuerdo entre las
partes, en tanto dichos acuerdos no constituyan cladusulas abusivas.

» Unalicenciapuede serun medio de convertirauninfractoren socio o colaborador solucio-
nando litigios en materia de propiedad intelectual sinacudiralos tribunales.
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» Concederlicencias podriaserfundamental, enelcaso enque un producto patentado deba
incorporarse a otros productos para poder venderlo. Asimismo, algunos productos estan
protegidos por varios derechos de propiedad intelectual, que pertenecen a distintas em-
presasy sonnecesarios para poder fabricar un producto.

» Por Ultimo, cabe resaltar que los acuerdos de licencia permiten al licenciante conservar la
titularidad de los derechos de propiedad intelectual y al mismo tiempo recibiringresos por
las regalias que se deriven de ellos, ademas de los ingresos que se obtengan de su explota-
cidonenlos productosy servicios que venda.

Losriesgos delaconcesiondelicencias sonlos siguientes:

» El licenciatario puede convertirse en competidor del licenciante. De esta manera, pue-
de “vampirizar” las ventas del licenciante de manera que éste obtenga menos ingresos de
regalias que las pérdidas derivadas de las ventas que lleva a cabo su nuevo competidor. El
licenciatario puede tener ventaja sobre el licenciante o acceder mas rapidamente al mer-
cado, puesto que puede tenerunos costos de puesta a punto del producto mas reducidos.

» El licenciatario puede solicitar repentinamente que se le proporcione asistencia técnica,
formacidén de personal, datos técnicos adicionales, etc. Esto puede resultar demasiado
caro paraellicenciante. Esimportante a este respecto que enelacuerdo de licencia se de-
finan claramente los derechos y responsabilidades de las partes, de manera que puedan
resolverse rapiday eficazmente los desacuerdos eventuales.

» El licenciante depende de la competencia, capacidad y recursos del licenciatario como
fuente deingresos. Esta dependencia es ain mayorenel caso delaslicencias exclusivas en
las que eldesempefnoineficazdellicenciatario puede significarque ellicenciante no obten-
gaingresos porregalias. Una medida que se puede tomar para prevenir esta situacion es el
establecimiento de disposiciones contractuales relativas aregalias minimasy otras clausu-
las, aunque el problemassigue latente.

» El acuerdo de licencia puede ser desventajoso cuando el producto o tecnologia no esté
claramente definido o no haya sido completado. En dicho caso es de esperar que el licen-
ciante continle la labor de puesta a punto del producto con un coste muy alto para satisfa-
cerallicenciatario.

Ventajas que tiene para el licenciatario la concesion de licencias

Existenvarias maneras mediante las que elacuerdo delicencia puede ofrecerallicenciantey al
licenciatario la posibilidad de aumentarlosingresosylos beneficios e incrementarla cuotade
mercado:

» Con frecuencia las empresas tienen prisa por introducir nuevos productos en el mercado.
Mediante un acuerdo de licencia que otorga acceso a tecnologias y marcas que ya estan
establecidas o inmediatamente disponibles es posible que una empresa llegue mas rapi-
damente al mercado.
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» Es posible que las pequenas empresas carezcan de los recursos necesarios para llevar a
cabolasactividades deinvestigaciony desarrollo que son necesarias para suministrarnue-
vos productos o productos de mayor calidad. Gracias alos acuerdos delicencialas empre-
sastienenacceso aavances técnicos que de otra manera resultarian dificiles de obtener.

» Lalicencia también puede ser necesaria para mantener e incrementar una posicidon que ya
estabienestablecidaenelmercado pero queresultaamenazadapornuevos disefiosomé-
todos de produccion. Los costos que entrafia estar al tanto de los Ultimos avances y ten-
denciaspuedenresultarenormesy accederrapidamente aunanueva tecnologia pormedio
deunacuerdo delicenciapuede serlamejor manera de superar este problema.

» También es posible establecer acuerdos de licencia con otras empresas gracias a los cua-
les, encombinacion conlacarteratecnoldgicadelaempresa, se pueden crear nuevos pro-
ductos, serviciosy oportunidades de comercializacidn.

Desventajas que tiene para el licenciatario la concesion de licencias

» Cabelaposibilidad de que ellicenciatarioincurraen compromisos financieros para adquirir
unatecnologia que no esta “apunto” para ser explotada comercialmente o que debe modi-
ficarse para satisfacerlas necesidades dellicenciatario;

» Lalicencia de propiedad intelectual puede afiadir un cimulo de gastos a un producto que
no esta respaldado por el mercado. Siempre es interesante afiadir nueva tecnologia, pero
unicamente en caso de que se haga a un costo que soporte el mercado en concordancia
conelprecio que puede cobrarse. Sise afladen numerosas tecnologias a un producto, éste
puede convertirse en un producto muy avanzado desde el punto de vistatecnoldgico, pero
demasiado caro de introduciren el mercado.

» Laconcesidndelicenciaspuede crearunadependenciatecnoldgicaenel proveedor, quien
podria decidirnorenovarelacuerdo delicencia, negociaracuerdos delicenciaconlacom-
petencia, limitarlos mercados enlos que puede usarse la tecnologia concedida enlicencia
olimitarlos actos de explotacion permitidos con arreglo al acuerdo de licencia.

La concesién de licencias de propiedad intelectual puede plantear problemas al licenciante
y al licenciatario en caso de que el Indecopi®® considere que es perjudicial para la libre com-
petencia o que se trata de un caso de connivencia desleal. Ademas, las licencias son bastante
complejasy, siunserviciode asesoriajuridicano estudiay examina atentamente todaslas clau-
sulas sustanciales, puedenresultar perjudiciales. No obstante, sise preparan poradelantadoy
se cuentaconasesoramientojuridico, las licencias de propiedadintelectual sonuninstrumen-
to empresarial fundamental que puede beneficiaraambas partes.

80 Alafecha,nosehadadoenlapracticaeste supuesto.
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49. ;Como se pagan los derechos de
propiedad intelectual enlos acuerdos de
concesion de licencias?

El “precio” o “costo” de la adquisicién de propiedad intelectual depende de determinados fac-
tores, entre ellos el caractery duracion de los derechos de propiedad intelectual, y la tecnologia
y poder relativo de negociacion de las partes. El futuro licenciante realiza una valoracion cuida-
dosa en funcién del valor o de latecnologia o de lanecesidad que se tiene de ella, de las tecno-
logias alternativas disponibles, de las perspectivas de progreso tecnoldgico y de la produccion
y rentabilidad probables de la tecnologia que puede transferirse. El posible que le futuro licen-
ciante tambiénrealice proyecciones especificas sobre laproduccionylaconsiguiente fuente de
ingresos procedentes de otros posibleslicenciatarios o receptores de tecnologia.

El posible receptor de la transferencia o futuro licenciatario evalla los pagos totales que de-
beréa efectuar para conseguiruna determinada tecnologiay los futuros progresos de esta tec-
nologia, ylos compara conlarentabilidad de laempresaalolargo de un determinado periodo.
El receptor también evalla estos pagos en relacién con los costos de la tecnologia o con los
pagos alternativos realizados por transacciones semejantes.

Unaremuneracion monetaria directa por derechos de propiedad intelectual o por tecnologia
puede adoptar distintas formas:

» Pago de una suma global: una cantidad previamente calculada que se pagadeunavezoa
plazos.

» Regalias: pagos calculados posteriormente y recurrentes, cuyo importe se determina en
funcion de la utilizacion o resultados econémicos (unidades de produccién, unidades de
servicio, ventas del producto, beneficios).

» Tasas:remuneracion porserviciosy asistencia prestados por expertos técnicos o profesio-
nales, fijadaenunimporte determinadoy calculada por persona o por periodo de servicio.

Estas formas de remuneracion pueden combinarse en un determinado acuerdo de concesion
de licencia de la propiedad industrial o de transferencia de tecnologia. En algunos casos, la
suma global puede sustituir completamente el sistema de regalias, mientras que en otros ca-
sos podrian combinarse los dos sistemas: por ejemplo, el titular de la licencia o receptor de la
tecnologiapuede preferirhacerunpago globalenlugarde unaformauotraderegalia. En otros
casos, puede ofrecerse al titular de la licencia o receptor de la tecnologia la oportunidad de
pagarregalias porunidades de produccion enlugarde hacerlo porventas. Las tasas por servi-
ciosy asistencia técnica pueden determinarse separadamente, estipularse por adelantado o
negociarse amedida que se prestanlos servicios.
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50. ;Qué es una franquicia?

Esimportante sefialar que en Perd no hay una norma especifica que regule el contrato de fran-
quicia, siendo considerado este como un contrato atipico; sin embargo, ello no ha sido obs-
taculo para que desde inicios de los afios ochenta se implemente este modelo de negocio en
nuestro pais. Enla practica peruana, parapoderllevaracabo ello, se utilizan principalmente las
normas contenidas enlalegislacién civily comercial, normas societariasy sobre Propiedad In-
telectual, normas supranacionales (Decisiones de la Comunidad Andina), entre otras.

Lafranquiciapuede considerarse comounarreglo enelque unapersona (el franquiciador) que
ha preparadounsistema parallevaracabo undeterminado negocio, permite a otrapersona (el
titular delafranquicia o franquiciado) utilizar este sistema de conformidad conlas prescripcio-
nes delfranquiciador, acambio de unaremuneracioén. Larelacién es continua, porque el titular
de la franquicia actia de conformidad con las normas y practicas establecidas por el franqui-
ciadoryvigiladas porély consuasistenciay apoyo continuo.

Por consiguiente, la franquicia esta relacionada con un sistema por el cual el franquiciador
dalicencia al titular para explotar un sistema para llevar a cabo un determinado negocio. Esto
puede llamarse sistema de franquicia, o simplemente el sistema. El sistema es un conjunto de
disposiciones que comprende derechos de Pl relacionados con una o mas marcas, nombres
comerciales, diseflos industriales, invencionesy obras protegidas por derechos de autor, jun-
to conlos pertinentes conocimientos técnicos y secretos comerciales, todo lo cual se explota
para vender mercancias o prestar servicios a los usuarios finales. Ademas, el sistema incluye
factores que contribuyen al éxito de unnegocio, comorecetasy métodos de preparar comida,
disefio de los uniformes de los empleados, disefio de los edificios, disefio del embalaje, y ad-
ministraciony sistemas de contabilidad.

Las caracteristicas tipicas de unarelacion de franquicia sonlas siguientes:

» Unalicencia para utilizar el sistema. Acambio de un pago convenido, se permite al titular de
la franquicia utilizar el sistema de la franquicia: de hecho, se concede licencia para que el
franquiciado utilice el sistema que tiene el franquiciador de explotar su negocio. Si el siste-
ma de franquicia debe explotarse enunlugar determinado, como unrestaurante ounatien-
daenfranquicia, el lugar suele llamarse “unidad con franquicia”.

» Unarelaciéninteractiva continua. Larelacion es continua,y comprende ventas multiples del
producto en franquicia (u ofertas de servicios de franquicia) durante un periodo de tiempo
en el cual el franquiciador prestara asistencia continua al titular de la franquicia para esta-
blecer, mantenery promoverlaunidad de franquicia. Esto comprende la actualizacion de la
informacion pertinente a medida que el franquiciador desarrolla técnicas nuevas y mejores
paraelfuncionamiento delaunidad de franquicia. El titular de lafranquicia, por su parte, tie-
ne la obligacién continua de pagar derechos al franquiciador por la utilizacién del sistema
concedido en franquicia o para indemnizar al franquiciador por la prestacién de servicios
continuos de gestion.
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» Derechodelfranquiciadorde prescribirelmododefuncionamientodelnegocio. Eltitularde
la franquicia acepta cumplirlas directrices dictadas por el franquiciador que determinan el
modo de funcionamiento del sistema. Estas directivas pueden comprender control de ca-
lidad, proteccion del sistema, restricciones territoriales, pormenores operativos y muchas
otrasreglamentaciones querigenlaconductadeltitulardelafranquiciaenrelacidnconella.

Laconcesiéndelalicenciade unamarcaregistrada es generalmente una condicién basica del
acuerdo de franquicia. Enlos acuerdos de franquicia, el grado de control del titular de lamarca
registradaes generalmente superioral de los acuerdos normales de concesiénde licencias de
marcas registradas®'.

51. ;Qué es un acuerdo de confidencialidad o
no divulgacion?

A veces es necesario que una empresa comparta un secreto comercial con otra empresa. Un
fabricante puede necesitar que se realicen ensayos especializados con un prototipo, pero sin
que lacompetencia conozca las caracteristicas del nuevo producto. Una empresa de montaje
quiza desee saber siun proveedor puede cumplir una especificacién nuevay exigente que le
proporcionara una rapida ventaja en el mercado, pero no quiere que nadie mas use la misma
especificacion. En estos dos ejemplos el prototipo y la nueva especificacion quiza deban salir
delas manos del propietario, pero como esldgico el propietario deseard mantener el control.

La solucidén es conseguir que la empresa a la cual se divulgara la informacién confidencial fir-
me un acuerdo de confidencialidad, lamado a veces acuerdo de no divulgacién. Un acuerdo
de confidencialidad esun contrato en el que el signatario acuerda no divulgar determinadain-
formacidn, excepto enlas condiciones estipuladas en el contrato. Los inventores o empresas
recurren a menudo a los acuerdos de confidencialidad cuando comparten con terceros sus
ideas comerciales, sus prototipos de un producto innovador u otra informacion confidencial.
Esto se hace amenudo cuando se exploranlas posibilidades de fabricar, disefiar o comerciali-
zarunproductodado encolaboraciénconotrasempresas, alnegociaracuerdos de concesion
delicencia o albuscar financiacién para desarrollarun producto o aplicar un plan de negocios.

Acuerdos de confidencialidad

Unacuerdo de confidencialidad comienza declarando claramente quién posee lainformacion
(eltitular), laempresa que larecibe (el receptor), y el propdsito de la transmision de la informa-
cion (el propdsito permitido). Tras definir en qué consiste la informacion confidencial, figuran
lasdenominadas excepcionesalaconfidencialidad, es decir,unalistade acontecimientos que
permiten que el secreto pase aserde dominio publico, porlo que elreceptoryano estd obliga-

8T Paramasinformacion, consultarlapublicacion dela OMPladaptadaaPeru: https:/www.wipo.int/es/web/busi-
ness/sme-intermediaries-toolkit
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do a cumplir con las condiciones del acuerdo de no divulgacion. Sin embargo, el receptor no
debera serlapersonaque publique lainformacién en primerlugar.

Seguidamente, en el acuerdo se detalla de qué manera el receptor debera proteger la informa-
cién, qué puede hacer conella (utilizarla sélo en el marco del propésito permitido), y qué no pue-
de hacerconella(comunicarselaacualquier persona que no necesite accederalainformacion).

Generalmente, ellos establecen por cuanto tiempo lainformacion debera permanecer confi-
dencial; este plazo suele coincidir con el periodo de tiempo durante el cual el secreto dard a su
titular una ventaja competitiva en el mercado, ademas de un pequefio margen. Por lo general,
se trata de periodos de dos o cinco afos.

Unavez que elreceptorha firmado el acuerdo de confidencialidad, el titular puede comunicar
lainformacidén con mayor tranquilidad.

Cuando utilizar un acuerdo de confidencialidad

Las empresas no deberian hacerunuso excesivo de los acuerdos de confidencialidad. Lame-
jormanerade guardarunsecreto seguira siendo: “no selo digasanadie”. Sino cabe masreme-
dio que comunicar un secreto, debera decirse lo minimo indispensable para lograr el objetivo
comercial; en ocasiones alcanzara un esbozo, aungue para una evaluacion técnica deberan
forzosamente transmitirse los detalles de los conocimientos técnicos que hay que examinar.

Aveces, enunacuerdo de nodivulgacién se fijaun plazo -supongamos, un afo- durante el cual
lainformacion que se divulgue quedara al amparo del acuerdo. Ello resulta Util para los acuer-
dos técnicos complejos.

Asimismo, escoja con cuidado al receptor de lainformacion. ;Esta seguro de que podrd man-
tenerla promesade confidencialidad?

A pesar de la protecciénjuridica, los secretos comerciales que hayan sido publicados no po-
dran “volver a ser secretos”. Aunque el titular del secretorecurra a los tribunales y obtengauna
indemnizacién por los dafos sufridos, ello no hara volver las cosas a su estado original. Sus
competidores podranutilizarlibremente lainformacion secreta que tanto le costd obtener. Por
ello, lo mejor serd asegurarse de que, ante todo, su secreto sera mantenido confidencial.

Los acuerdos reciprocos de confidencialidad

Aveceslainformaciénfluye en dos sentidos porque ambas partes se divulgan mutuamentein-
formacién confidencial, por ejemplo, cuando se establece una empresa conjunta. El acuerdo
de confidencialidadreflejard entonces con claridad este arreglo especificandolainformacién
confidencial que esta compartiendo cada parte.
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52. ;Cuales sonlos elementos esenciales de
los contratos de licencia de uso de marcas?

La funcidn original de una marca es indicar el origen comercial, por lo tanto, los productos o
servicios procedentes de una fuente que no fuese el titular de lamarca no podian llevar la mar-
ca. Las licencias de uso son acuerdos legales (contratos) mediante los cuales el titular de la
marca da permiso o autorizacion para que terceros usen su marca, el titular de la marca es el
licenciante, quien es el Unico que puede otorgar la licencia a favor del licenciatario, sise usala
marca sin autorizacién dellicenciante, seincurre en engafo alos consumidores.

El registro de los contratos de licencia de uso de marcas en Peru puede realizarse ante la Di-
reccion de Signos Distintivos del Indecopiy hay que tener en cuenta las disposiciones legales
vigentes, como lo son normas supranacionales®?y la legislacidén nacional®:. Es preciso sefalar
que, de acuerdo conlas normas nacionales, no es obligatorio inscribirunalicencia de uso para
que surtaefectos frente aterceros, esto quiere decirque, lainscripcion oregistrode unalicen-
ciade uso ennuestro pais es facultativa.

Por otro lado, con una licencia de uso otorgada, el titular de la marca puede evitar la cancela-
cion de su marca por falta de uso, si el licenciante mantiene el control sobre la calidad de los
productos o servicios que distingue la marcalicenciaday el licenciatario hace uso efectivo de
lamarcaenelmercadorespecto delos productos o servicios que distingue lamarcalicencia-
dayenfuncidonalos términos establecidos en el contrato de licencia.

Pueden concederse licencias de uso de marcas como disposiciones accesorias a patentesy li-
cencias sobre conocimientos técnicos, o separadamente de ellas. Entre las disposiciones parti-
cularesde lamayoriadelaslicencias de uso de marcasregistradas pueden citarse las siguientes:

» Permiso de utilizacion. La concesién del permiso de utilizacion de lamarca o marcas pertinen-
tesesladisposicidon que figuraen primerlugarenlamayoriade los acuerdos delicencia. Las ca-
racteristicas de la marca o marcas figuran generalmente en una lista en el acuerdo de licencia,
junto conlos productosy/o servicios enrelacion conlos cuales debe utilizarse lamarca.

» Numero de titulares de licencia. Serd importante para el titular de licencia de uso saber
cuantos titulares mas se asignaran en el territorio de licencia. También serd importante que
el titular de licencia de uso sepa dénde estaran asignadas las demas licencias para asegu-
rarse de que susrivales se asignan en condiciones comparables.

» Controlde calidad. Serecomienda consignarunadisposicién estipulando que el titulardela
licencia no utilizara las marcas en productos y/o servicios que no alcancen el nivel de calidad

82\VéaselaDecision 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.

83Véase el Decreto Legislativo N°1075 que aprueba Disposiciones Complementarias ala Decision 486 dela Co-
misiondela Comunidad Andina que establece elRégimen Comunsobre Propiedad Industrial, Decreto Legislativo
N°1309 Decreto Legislativo de simplificaciondelos Procedimientos en materia de propiedadintelectual seguidos
antelos drganosresolutivos delInstituto Nacional de Defensa dela Competenciay delaProteccidondela Propiedad
Intelectual - INDECORPI.
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prescrito por el licenciante. Las disposiciones sobre el control de calidad estipularan que el
usuario recibirad confidencialmente todas las especificaciones, datos y conocimientos técni-
cos dellicenciante para poder cumplirlas normas prescritas de calidad. La vigilancia de esta
cldusulapodria obligarallicenciatario aenviarproductos de muestraallicenciante y a permitir
inspecciones de su fabrica, almacenes, y establecimientos y de los métodos de produccién,
materiales utilizados, almacenamientoy envasado delos productos acabadosy otros proce-
sos o caracteristicas de la prestacidon delos servicios que distingalamarcalicenciada.

» Comercializacion. La licencia designara el territorio en el que se utilizara la marca. La licencia
contendra generalmente prohibiciones contra el comercio fuera del territorio designado, asi
comodisposicionesparaqueellicenciante se mantengafueradelterritoriodelicencia. Elmate-
rial publicitario utilizado por el titular de lalicencia puede precisarla aprobacion dellicenciante.

» Disposiciones financieras. Ademas de exigir unos derechos o regalias por el permiso de
utilizarlas marcasregistradas, ellicenciante puede también pedirpagos porlos servicios de
personas expertas para instruir alos empleados del titular de la licencia sobre los materia-
les necesarios para alcanzarlas normas prescritas de calidad que exige lalicencia. También
puede haber disposiciones para asignar el costo del procedimiento de muestreo. Por ulti-
mo, se pide generalmente allicenciatario quellevelibrosyregistros detallados delasventas
delos productosy/o delas contrataciones de servicios ofrecidos conla marca.

» Infracciones. Se exige normalmente al licenciante que informe sobre todos los pormeno-
res de lasinfracciones que puedan ocurrir. La legislacion peruana establece que solo el ti-
tular de los derechos de propiedad intelectual puede iniciar una denuncia contra actos de
infraccion a sus derechos, sin embargo, previo acuerdo entre las partes se puede delegar
facultades en el licenciatario para que pueda presentar una denuncia en representacion
de licenciante, siendo ello asi, se debe precisar la parte que se encargara de denunciar la
infraccion, las consecuencias si el licenciatario no presenta la denuncia y si el licenciante
sera o noindemnizado en ese caso. El licenciante no puede presentar una denuncia porlos
actos de infraccidn sin el consentimiento previo del licenciante. No obstante, en todos los
supuestos el licenciatario tiene derecho a sumarse alas acciones que interponga el licen-
ciante para obtenerelresarcimiento delos dafosy perjuicios causados porlainfraccidn, en
Peru, esto Ultimo solo procede enlaviajudicial.

53. ;Como puedo conceder enlicencia obras
protegidas porlos derechos de autor?

De acuerdo alalegislacion nacional sobre derechos de autor, unalicencia es definidacomolla
autorizaciéon o permiso que concede el titularde los derechos (licenciante) al usuario de laobra
u otra produccién protegida (licenciatario), para utilizarla en una forma determinada y de con-
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formidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia. A diferencia de la cesion,
lalicenciano transfiere la titularidad de los derechos 84,

En el caso de los contratos de publicacion, el titular del derecho de autor no necesita ni general-
mente desea perder los derechos de autor, nitampoco el derecho de controlar la publicacién de
la obra. El titular del derecho de autor, al concertar un contrato de publicacidn, se limita general-
mente arestringirel ejercicio delderecho ala obra que debe publicarse, ylorestringe enlamedida
necesaria para que el editor pueda utilizar la obra. Al mismo tiempo, la titularidad de los derechos
de autorno cambia, sino que sigue en poder del autor o demas titulares del derecho de autor.

Por consiguiente, un contrato tipico de publicacién es una simple licencia concedida al editor
por el titular del derecho de autor. Una licencia tendrd utilidad para el editor si le permite tam-
bién protegerlaactividad editora contra terceros.

EnPery, salvo pacto encontrario, la autorizacidon paraeluso de articulos en periddicos, revistas
uotrosmedios de comunicacionsocial, otorgadaporunautorsinrelacion de dependenciacon
laempresaperiodistica, solo confiere al editor o propietario dela publicaciénelderechodein-
sertarlo porunavez, quedando a salvo los demas derechos patrimoniales del(...) licenciante®,

Enlaesferadelos derechos de autor, unalicencia se considera generalmente como una auto-
rizacion que el autoru otros titulares del derecho de autor (licenciante) dan alusuario de laobra
(al editor o demas titulares de la licencia) para que pueda utilizar la obra de manera conforme
conlas condiciones acordadas entre ambas partes.

Debe concederse al editor una licencia que abarque todos los derechos necesarios para la
realizacion 6ptima de la publicacién prevista. En general, el editor adquiere unalicencia exclu-
siva (que concede un derecho exclusivo) para reproducir y publicar la obra en cuestién - o, si
procede, para proporcionarla, reproducirla o editarla traducida - en una ediciéon normal co-
mercial, que comprendaunnimero razonable de ejemplares.

La licencia puede concederse para una edicién sélo, o también para las siguientes ediciones.
El volumen de una edicidn Unica - o de la primera - se determina generalmente en el contrato
fijando elnimero de ejemplares que se editaran o estipulando un nimero minimo de ejempla-
res, un numero maximo o ambas cosas (“la tirada de imprenta”). El acuerdo sobre el volumen
de una edicion Unica - o primera - suele tener en cuenta la necesidad de satisfacer la deman-
da presumible del publico, con unos costos que permitan vender un ejemplar al por menor a
un precio comparable al precio a que se venden normalmente publicaciones semejantes en el
mercado dado de la edicion.

Enelcasodeunalicenciaparapublicarlaobratraducida, debe especificarse el idioma (o idio-
mas) de la edicién (o ediciones) autorizadas.

A fin de promover la difusidn de la obra publicada, y conrelacion a una posible explotacidn fu-
tura de la publicacién objeto de contrato, el titular de la licencia puede adquirir también de-

84Numeral16 delarticulo 2 delDecreto LegislativoN° 822, Ley sobre el Derechos de Autor.
85 Articulo 86 del Decreto LegislativoN° 822, Ley sobre el Derechos de Autor.
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terminados derechos llamados subsidiarios. Estos derechos tienen por objeto reproducir o
comunicar al publico, o dar licencia para reproducir o comunicar al publico, la obra (o su tra-
duccién)enformas especificadas distintas de las de la edicion normal comercial.

Estos derechos subsidiarios pueden abarcar por ejemplo lo siguiente: el derecho de publica-
cion previa o consiguiente enlaprensa de uno o mas extractos delaobra; derechos seriales - a
saber, el derecho de publicartodala obra o partes de ellaenuna o mas ediciones de un perioé-
dico orevista, antes o después de publicar la obra en la ediciéon normal comercial; el derecho
de leer extractos de la obra en emisiones sonoras o de televisién; el derecho de incluir la obra
publicada o parte de ella en una antologia; el derecho de adaptar la obra para editarla como
libro de bolsillo o en ediciones de clubes de libro después de la edicién comercial normal. Los
editores amenudo piden allicenciante que, en el marco de los derechos subsidiarios, les con-
ceda también el derecho de conceder en licencia la reproduccion de la obra publicada me-
diante microfilmes u otras reproducciones reprograficas, para fines que superenlos limites de
la utilizacidn leal permitida porlaley. El editor puede también pedirel derecho de concederen
licencia el almacenamiento de la obra en una computadora accesible al publico. También los
editores pueden pedir al titular de la licencia que les autorice a conceder enlicencia la repro-
duccioén de la obra en forma de grabaciones sonoras. A veces se pide también el derecho de
concederenlicencialareproduccion enfilminas.

Es una postura razonable y normal no conceder al editor los derechos de explotar la obra en
una forma que pueda considerarse adaptacion, como los derechos de puesta en escenaola
produccién de peliculas, o parala emision sonora o televisiva o los derechos de traduccion en
general. En sentido estricto, la explotacion de estos derechos supera el ambito de la promo-
cion o explotaciondirectadelapublicacion de laobrapor el editor.

La concesion del “derecho de publicacién resumida” (el derecho de publicar una abreviacién
o formareducida de la obra), o el llamado “derecho de tira comica”, precisa a menudo una au-
torizacion especial en cada caso, habida cuenta de los intereses morales del autor enrelacidn
conlaintegridad delaobra. Encuanto alaintegridad de la obra que se publica, puedenincor-
porarse estipulaciones especiales en el contrato. Porejemplo, puede acordarse que “el editor
reproducirala obra sin ninguna enmienda ni abreviacion, nininguna adicién”.

Enrelacidonconlatraduccionde obras se acuerda generalmente que “el editorrecibirduna tra-
duccidén precisay fielhechaasu costa. Eltitulo de latraduccion esta sujeto ala aprobacién por
escrito del licenciante de los derechos de autor. Si se solicita, el texto definitivo de la traduc-
cionse someterd tambiénalaaprobaciondellicenciante”.

Enrelacidn conladistribucién delos ejemplares publicados, amenudo se estipula que “el edi-
torrealizarduna promocién eficiente delaobraacargo suyo”. Enlos casos enlos quelalicencia
no se halimitado aunasolaedicidn, se aflade que “el editorse ocupard de que ellibro esté con-
tinuamente disponible y de que las nuevas ediciones se impriman a su debido tiempo, afinde
satisfacerlademandareal”.
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54. ;Cuales son los elementos esenciales
de un plan de negocios para exportar o
internacionalizarse?

Un plan de negocios consiste en un mecanismo destinado a asegurar que los recursos o acti-
vosdeunaempresase utilicende modorentable entodas sus actividades a fin de desarrollary
manteneruna ventaja competitiva en el mercado. Para una empresa nueva, representa un plan
de trabajo que asegurara su éxito, mientras que para una empresa que ya esta en marcha, le
ofrece un panorama de la situacion general de la empresa, de cOmo se esta orientando y de
coémo tiene previsto cumplir sus objetivos para alcanzar y/o mantener su éxito.

Sibien establecerun buen plan de negocios requiere mucho trabajo, sus resultados justifican
eltiempoylaenergia que usted dedicard a su creacion. Unplan de negocios le ayudara a:

» Determinarla viabilidad de suidea comercial o plan de exportacion o internacionalizacion.
Alformular por escrito un plan de negocios, laempresa se ve obligada a analizar todos los as-
pectosimportantes, tales como lademanda potencial de sus productos o servicios, qué tipo
de competenciay de obstaculos existen para su entrada en el mercado, si su producto o ser-
vicio se diferencia realmente de los que ya existen en el mercado o los mejora, los recursos
necesarios, los empleados cuya contribucion es decisiva, las tecnologias apropiadas y las
asociaciones estratégicas, lamovilizaciéon de fondos, los costos iniciales previstos, las estra-
tegias de comercializacion, etc.

» Tener acceso a financiacion y ayuda iniciales. Los inversores y prestamistas precisan pla-
nes de negocios bien formulados y realistas. Estos no suelen serlo, y no sorprende por lo
tanto que cerca del 80 % de los planes de negocios que se presentan a los inversores e in-
cubadoras de empresas seanrechazados.

» Formular directrices estratégicas. El plan de negocios es un punto de referencia que ofre-
ce una base objetiva para que usted y su equipo directivo determinen sila empresa tiene
posibilidades de alcanzar las metas y los objetivos en el plazo convenidoy con arreglo alos
recursos disponibles.

» Establecer unanorma o base de comparacion que permita evaluar toda decisiény resul-
tado comercial en el futuro. Esta norma o base de comparacion puede ir evolucionando
conlaempresay, como tal, el plan de negocios es undocumento dindmico que se debere-
visarteniendo en cuentalas nuevas circunstanciasy su evolucion.

Planes internacionales de negocios

Elaborarunplaninternacional de negocios exige unaminuciosa planificacionyuncompromiso
considerable. Aligual que con todanueva operaciéon comercial, la decisidn de exportar ointer-
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nacionalizarse debe contemplarse como unainversion empresarial alargo plazo mas que comoun
objetivo de beneficios acortoplazo. Laelaboracidnde unplaninternacional de negocios constitu-
yeunpaso esencial paradeterminarsiunproducto estalisto para sucomercializaciénenmercados
extranjeros, antes de asumir el compromiso de participar en un acuerdo comercial internacional.
Un plan de negocios bien preparado ayudara a la empresa a evaluar el potencial del producto y/o
servicio enlos mercados internacionales, facilitara la tramitacidn de solicitudes de financiacion, y
contribuira a decidir si existe unmercado para el productoy qué costo tendra exportarlo.

En este escenario, es de suma relevancia tomar en cuenta los acuerdos comerciales que Peru
ha firmado con otros paises, regiones y/o blogques econdmicos®, ese puede ser un aspecto
muy importante para tomar en cuenta en el planinternacional de negocios. Hoy, gracias a los
TLC o Acuerdos Comerciales del Per, los principales mercados del mundo estan abiertos, y
millones de consumidores pueden conocery disfrutarlos productosy servicios que Peru pro-
ducey exporta.

55. ;Por qué esimportanteincluirala
propiedad intelectual en miplande
negocios?

Los conocimientos nuevos u originales y la expresidn creativa de ideas son los motores de las
empresas que tendran éxito en el mercado. Porlo tanto, la proteccidn de dichos conocimien-
tosy creatividad contrasudivulgacioninvoluntaria o suuso no autorizado porparte de compe-
tidores es cada vez mas importante para desarrollary mantener una ventaja competitiva. Para
la creacion de una empresa también son necesarios otro tipo de recursos, como una red de
relacionesy fuentes de financiacion. El sistema de proteccion de la propiedad intelectual (PI)
representaunaherramienta esencial para:

» Manteneralejados alos competidores sin escripulos;

» Entablarrelaciones conempleados, consultores, proveedores, subcontratistas, socios co-
mercialesy clientes;

» Recaudarfondos.

Para atraer inversiones, es necesario disponer de un plan de negocios de calidad que refleje
de forma objetiva las posibilidades del negocio propuesto. Para convencer a los inversores,
tendra que demostrarles que:

» Existe unademanda parasuproducto o servicio enelmercado;

» Suproducto o servicio es superioralos productos o servicios de lacompetencia, silos hay;

8¢Paramayorinformacionrevisar: https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/Alianza_Pacifico/ini-
cio.html
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» Hatomado las medidas adecuadas para evitar que los competidores desleales se benefi-
cien gratuitamente de su éxito.

La mayoria de los empresarios aseguran que el producto o servicio que ofrecen es innovador,
unico o superioralo que ofrecen sus competidores. ;Pero es acaso cierto? Siusted cree quelo
es, tendrad que demostrarloyuna patente (o losresultados de unabusqueda de patentes fiable)
puede ofrecerlamejor prueba de que suidea esunanovedad.

Elnombre comercial,lasmarcasylosnombres de dominio puedenserlos elementos fundamen-
tales que diferencian su producto o servicio delos de lacompetencia. Por consiguiente, debera
elegir cuidadosamente el nombre comercial, la marca o marcas y el nombre o nombres de do-
minio que propongay exponeren su plande negocios las medidas adoptadas pararegistrarlos.

Asimismo, los inversores iniciales querran asegurarse de que el producto o servicio que usted
ofrece no se basa, sin autorizacion alguna, en secretos empresariales, material protegido por
derecho de autor, patentes u otros derechos de propiedad intelectual que pertenecen a otras
empresas, dado que esto podria provocarlaruina de su propio negocio en costosas actuacio-
nesjudiciales. En algunos sectores de alta tecnologia, el riesgo de violar los derechos de pro-
piedadintelectual de terceros es elevado y los proveedores de servicios e inversores pueden
mostrarsereaciosatomareseriesgo,amenos que usted puedademostrarlesque nocorrental
riesgo (porejemplo, mediante una blisqueda de patentes o de marcas).

La informacion comercial confidencial, (como los datos relativos a la produccion, las inven-
ciones secretasy los conocimientos técnicos, financieros y de comercializacién) puede ser el
factor principal en el que reside la ventaja competitiva de muchas empresas. En esos casos,
esimportante que los inversores sepan gue suempresa tiene informacion de dominio privado
significativa, conocidacomo secretos empresariales,y que usted hatomadolas medidas ade-
cuadas para protegerladelos empleadosylos competidores. De hecho, el propio plan de ne-
gocios constituye undocumento secreto que sélo debe divulgarse a titulo confidencial, previa
firma, engeneral, de unacuerdo de confidencialidad o no divulgacién porparte delempleado,
elinversor o cualquier otra personainvolucrada.

En resumen, si la propiedad intelectual es un activo importante para su negocio (es decir, si su
empresaposee patentes otecnologias patentables, disefosindustriales, secretos comerciales,
marcas registradas, o siusted es el titular de los derechos patrimoniales sobre una obra protegi-
da por derecho de autor), deberd constituir un elemento clave de su plan de negocios. Al pasar
revista a los activos de la compalfia y a sus oportunidades comerciales, hay que exponer tanto
los activos tangibles (fabricas, equipo, capital, etc.) como los activos intangibles, pues en estos
ultimos reside cada vezmas la clave del éxito comercial de una empresa. Asi, toda prueba de di-
ligencia debida por su parte en la gestion de sus activos de propiedad intelectual sera sin duda
determinante para convenceralosinversores del potencial que ofrece suempresa.
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56. ;Como puedo saber si mi empresa tiene
activos de propiedad intelectual? ;Qué es
una auditoria de la propiedad intelectual?

¢Por qué debe llevarse a cabo una auditoria de la propiedad intelectual?

Sibienhay algunas empresas que hanincorporado sistemasy procedimientos complejos para
identificar, protegery gestionarlos activos de Pl a medida que se van creando, hay un nimero
sorprendentemente elevado de empresas que no lo han hecho. Algunas tienen sistemas para
gestionarlos derechos de Pl que puedenregistrarse (invenciones patentablesy marcas regis-
trables, por ejemplo), pero se encuentran con problemas cuando miembros del personal va-
liosos abandonan la empresa, llevandose consigo conocimientos no documentados. Incluso
enlas empresas que son “conscientes de la PI”, es preciso revisar conregularidad los sistemas
y capacitar o recordar al personal cémo puede sacar el maximo beneficio de los activos de Pl
que detentalaempresa. Enuna auditoria de la Pl se puedenincluirlos siguientes elementos:

» Titularidad de los derechos de PI. ;Ha protegido su empresa toda su PI? ;Hay invenciones
patentables, disefios industriales, marcas y derechos de autor o derechos conexos que
puedan protegerse mejor? ;Es suempresa titular de todos los disefios industriales o inven-
ciones creados por sus empleados o por consultores externos? En caso de no serasi, stiene
usted el derecho de utilizarlos?

» Debidadiligencia. ;Es suempresatitularo posee unalicencia para utilizartodaslas tecnolo-
giasrequeridas parasus productos o servicios? ;Esta suempresainfringiendo los derechos
de Plajenos o cabelaposibilidad de que losinfrinja?

» Concesién de licencias. ;Esta obteniendo su empresa el maximo beneficio de sus activos
de PI? ;Ha concedido licencias de alguno de sus derechos de Pl a otras empresas? En tal
caso jrecibe porellaslaremuneracion apropiada?

» Ejerciciodelos derechos. ;Sabe usted sialguien estainfringiendo sus derechosdePI? ;De-
beriausted adoptar medidas para detener o impedirlainfracciéon?

Diferentes tipos de auditoriadelaPI

Una auditoria de la Pl estard adaptada a las necesidades precisas de suempresa, pero en ge-
neral esta diseflada paraidentificaractivos de Pl existentes, garantizarla proteccidonadecuada
(como los conocimientos técnicos documentados, cuando corresponda) y establecer o revi-
sarsistemas parala gestioncontinuadelos activos de Pl, desde su creacién hasta su extincion.
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Figuranacontinuacionejemplos delas diferentesformas enque puede realizarse una auditoria
sobre Pl

» Una empresa naciente deseard generalmente obtener la proteccidn apropiada para sus
tecnologias esenciales y/u otros activos de PI. Establecer sistemas para identificar la Pl en
una etapatempranadelavidade unaempresa puede tambiénaumentarlos beneficios que
obtengadesuPl.

» El proceso de fusion, adquisicion o inversion comercial en otra empresa debera centrarse
en la valoracién de los activos de esa empresa, incluida la estimacidn del valor de sus de-
rechos de PI. Esto también es una consideracion importante para las empresas que estén
contemplando la posibilidad de vender activos de Pl esenciales.

» Una empresa que se dedica a la exportacidn tendra que centrar su auditoria en garantizar
una proteccion eficaz en funcion de los costos de sus activos de Pl en los mercados de in-
terés, identificando las oportunidades de crear alianzas estratégicas sobre labase de la PI,
actividades de comercializacién conjunta, acuerdos de produccién conjunta, concesion
delicencias, franquiciasy, posiblemente, laventa de los activos de PI.

Herramienta de la OMPI de Diagndstico de la Propiedad Intelectual:

https://www.wipo.int/ipdiagnostics/es/

La herramienta de diagndstico de Pl le ayuda a reconocer los activos de propiedad intelec-
tual de suempresay genera automaticamente uninforme coninformacién basica sobre como
gestionar dichos activos. Es importante precisar que esta es una herramienta gratuita de au-
toevaluacion. Elsistema de evaluacionselleva acabo através un cuestionario que tiene dos ni-
veles de preguntas, los usuarios responden las preguntas del cuestionarioy en funcion a estas
respuestas se genera automaticamente losinformes de diagndstico; estos informes son Utiles
como una auditoria de Pl preliminary constituyen una base Util para determinarla estrategia de
Pladecuada paralaempresa.

57. ;Como puede ayudarme la propiedad
intelectual en lainvestigacion de mercadoy
enla obtencion de informacion competitiva?

Para tener éxito, los exportadores deben evaluar sus mercados mediante la investigacion de
mercado. Los exportadores realizan investigaciones de mercado principalmente para deter-
minar sus oportunidades y limitaciones dentro de los mercados extranjeros y también para
identificara posibles compradoresy clientes.
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La investigacion de mercado comprende todos los métodos que utiliza una empresa para
determinar qué mercados extranjeros tienen las mejores posibilidades para sus productos o
servicios. Los resultados de estainvestigacion informan a la empresa sobre los mayores mer-
cados existentes para sus productos o servicios, los mercados de crecimiento mas rapido, las
tendenciasy perspectivas de mercado, las condicionesy practicas del mercadoy las empre-
sasy productos o servicios competitivos.

¢Como puede ayudarle la Pl durante suinvestigacion de mercado?

Las bases de datos sobre patentes y marcas pueden ser herramientas muy Utiles durante su
investigacion de mercado. Las bases de datos sobre patentes ofrecen, por ejemplo, informa-
cion sobre si una tecnologia determinada esta protegida por otros en un mercado determi-
nado y de este modo puede averiguar si usted necesita licencia para utilizar la tecnologia en
ese mercado; sobre las Ultimas tecnologias desarrolladas por sus competidores y protegidas
en ese mercado; sobre los socios comerciales potenciales que han desarrollado tecnologia
complementaria que podria mejorar sus productos o servicios; y otras informaciones que po-
drian serimportantes para evaluar el entorno competitivo de un mercado determinado y sus
posibilidades de éxito.

También deberian consultarse las bases de datos sobre marcas para verificar sila marca que
usted desea utilizar puede entrar en conflicto con una marca protegida en ese mercado. Des-
cubrir que existe un conflicto puede influir mucho en su decisién de introducirse en un merca-
do, puede cambiar su estrategia de comercializaciény puede obligarle a utilizar una marca di-
ferente para ese mercado.
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58. ;Cuales son las diversas formas de
introducirse en un mercado extranjero
y como contribuye a ello la propiedad
intelectual?

Seleccionarlaformadeintroducirse enunmercado determinado es una de las decisiones mas
criticas que debe adoptaruna empresa puesto que tiene repercusionesimportantes para mu-
chas cuestiones de comercializacién internacional. Cuando se elige una forma de entrada, la
empresa debera examinar las semejanzas entre el mercado nacional y el mercado de destino,
debera averiguar qué servicios posventa se requieren, los arancelesy el transporte, los requi-
sitos del plazo de entrega, la sensibilizaciénrespecto alas marcas, la proteccién otorgada ala
Plylasventajas competitivas.

Hay dos opciones principales para introducirse en un mercado: la exportacion directay la ex-
portaciénindirecta.

Exportaciondirecta

El fabricante o exportador se encarga de todo el proceso de exportacién, desde identificar al
cliente hasta cobrarlos pagos. Laempresa quiza deba crear un departamento de exportacién
independiente conlafinanciacidon necesaria pararealizar esas actividades.

Lasventajas sonque laempresa:

» Tiene el controlcompleto del proceso de exportacion;
» Aumentasumargende beneficio ahorrandose pagaraunintermediario;y

» Desarrollaunarelacién mas estrecha conelcomprador extranjero.

Losinconvenientes son que:

» Los costos de establecer otro mercado pueden superar los beneficios de la exportacion
directa;y

» Elexportadorquiza se expongaaunriesgo masdirecto.

Una forma de que las MIPYMES exporten directamente es que se unany formen un consorcio
de exportacion®, que es una alianza voluntaria de empresas con el objetivo de promover los
bienesy servicios de sus miembros en el extranjero y de facilitarla exportacion de sus produc-
tos o servicios mediante acciones conjuntas.

87 Paramayorinformacién puede consultar: https://peruxpert.com/aprende-exportar-servicios/consorcio-expor-
tacion
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Por otro lado, en nuestro pais contamos con algunos programas del Estado, como Ruta Ex-
portadora® de Promperu y Exporta Facil®” de SUNAT que conceden beneficios especiales a
MIPYMES (micro, pequefas y medianas empresas). Este tipo de programas es especialmente
ventajoso para exportadores sin experiencia.

Exportacionindirecta

Una empresa que desea exportar, pero que no tenga lainfraestructura ni experiencia necesa-
rias, puede exportar a través de comisionistas, oficinas de compra locales, exportadores co-
merciales o empresas de desarrollo de las exportaciones.

Lasventajas paralaempresasonlas siguientes:

» Puede concentrarse enlaproducciénsintener que aprendertodoslos aspectostécnicosy
juridicos de laexportacion;y

» Sebeneficiadelaexperienciay competencia profesionales delintermediario.

Losinconvenientes son:

» Laposibilidad de perderel control sobre el producto amanos de unrepresentante;y

» Laposibilidad de que algunos intermediarios tengan objetivos diferentes de los de los ex-
portadores.

En el caso de la exportacién indirecta, es importante dejar clara la titularidad de los derechos
dePlenlos mercados de exportacion para evitar controversias en una etapa posterior.

También hay otras opciones para una empresa que desea exportar, por ejemplo, las empresas
mixtas, laconcesion delicenciasylaproducciéon en otro pais.

Empresas mixtas. Una empresa mixta es una asociacion entre la empresa exportadora y la
empresaimportadora, que se negocia para participar en alguno de los siguientes elementos:
capital, transferencia de tecnologia, inversion, produccion y comercializacién. El contrato de
asociacion definird las responsabilidades en cuanto a los resultados, la rendicion de cuentas,
la division de beneficios ylos arreglos comerciales. Las empresas mixtas pueden distribuir los
costos, mitigarlosriesgos, ofrecerconocimientosy pormenores sobre elmercadolocaly con-
seguiruningreso facilenelmercado. Los paises enocasionestienenleyes quereglamentanlas
empresas mixtas.

Concesion de licencias. Una empresa puede conceder contractualmente licencias o asignar
sus derechos de Pl, como patentes, modelos de utilidad, disefos industriales, marcas, de-
rechos de autor, o conocimientos tecnoldgicos protegidos como secreto empresarial, a una

88 Paramayorinformacién puede consultar: https://exportemos.pe/fortalece-tus-capacidades-exportadoras/
ruta-exportadora
8 Paramayorinformacién puede consultar: https://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/exportafacil/index.html
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empresa extranjera por una tasa unica o regalias. La concesidn de licencias ofrece uningreso
rdpido aotromercado. Se permite lainversidonde capital,ylarecuperaciénserealizaengeneral
mas deprisa, pero la concesién de licencias supone perder el control de la producciéony co-
mercializacién,y compartirinevitablemente los conocimientos tecnoldgicos coneltitulardela
licencia, amenos que esto esté explicitado en el contracto.

Produccion en otro pais. Una empresa tal vez quiera instalar una planta de fabricacion en un
mercado extranjero destinatario, para reducir el costo del transporte, evitar aranceles prohi-
bitivos, abaratarlos costos laborales y los costos de losinsumos o bien obtenerincentivos del
Estado.

Un ejemplo exitoso de expansidn es la empresa peruana AJE, fundada en 1988 por
la familia Ahaflos en Ayacucho-Perd, comenzé como una pequefa companfia que
vendiarefrescos durante el conflicto armado interno en Peru. Aprovechando la falta
de competenciaen el drearural debido alainestabilidad politica, la familia introdujo
productos de bajo costo, destacando subebidaemblematica Kola Real.

La compafiia comenzd su expansion internacional en la década de 2000, entrando
primero en mercados latinoamericanos como Venezuela, México y Ecuador, y lue-
go en Asia, Africay otros lugares. Adoptaron nombres diferentes en cada mercado,
como Big Cola.

Hoy, AJE esuna de las multinacionales peruanas mas exitosas, con presenciaen mas
de 20 paises. Sumodelo de negocio demuestracémo unaempresade un pais emer-
gente puede competircongigantesinternacionalesatravésdelainnovacidonencos-
tosyunaestrategia de expansion agresiva®®.

OInformaciéneimagenes obtenidasde: https://www.ajegroup.com/
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59. ;Puede un comprador que haya adquirido
mis productos protegidos porlaPlen

un mercado extranjero reimportarlosy
venderlos en el mercado nacional? ;Puedo
impedir esa actividad? ;Como afecta eso mi
estrategia de exportaciony determinacionde
precios?

Al elaborar su estrategia de exportacidon o importacién, usted debera comprobar, preferible-
mente consultando a un profesional competente, siun comprador puede revenderlegalmen-
te, en otro pais, productos de su empresa protegidos por propiedad intelectual, sin tener que
solicitar su consentimiento. Dicho de otro modo, debera averiguar si sus derechos de propie-
dadintelectual se han “agotado” después de la primera ventainternacional del producto.

Igualmente, sisuempresa ha comprado productos protegidos por patentes, marcas, disefios
industriales y/o derechos de autor, debera averiguar sinecesita el acuerdo formal del titularde
los derechos de propiedad intelectual para vender esos productos en el extranjero, es decir,
enotros mercados.

Lasrespuestas aestas cuestiones sonbastante complejas. No solamente puedenresultardis-
tintas de un pais a otro, sino que también dependen de la clase de derechos de propiedadin-
telectualy deltipo de productos de que se trate.

Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

Antes de examinar estas cuestiones, debemos definir qué se entiende por el “agotamiento”
de los derechos de propiedad intelectual. El “agotamiento” se refiere a una de las limitacio-
nesdelosderechos de propiedadintelectual. Expuesto de forma sencillasignificaque unavez
que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado
por suempresa o por otros con su consentimiento, los derechos de propiedad intelectual de
la explotacion comercial sobre este producto dado se han “agotado”. A veces esta limitacion
se denomina también la “doctrina de la primera venta”, puesto que algunos de los derechos
de explotacidon comercial sobre un producto dado finalizan conla primera venta del producto.
Salvo quelalegislacidndispongaespecificamente lo contrario, suempresano podra controlar
uoponerse alos actos posteriores de reventa, alquiler, préstamo u otras formas de uso comer-
cial porterceros.

Esto se aplica dentro del marco del mercado nacional. Si usted desea mantener el control de
actividades posteriores, como la reventa, alquiler o préstamo, es aconsejable que conceda
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unalicenciade susderechosdePlenlugarde venderel producto. Esto eslo que suele suceder
conlos programas informaticos.

Ademas, la mayoria de los paises han puesto limite a la “doctrina de la primera venta” impi-
diendo que los compradores de, por ejemplo, cintas de audio o video, CDy DVD, las alquilen,
arrienden o presten con beneficios comerciales directos o indirectos. Hay un debate actual-
mente entre los circulosinteresados sobre sidebiera prohibirse el préstamo de todaslas obras
digitalizadas.

Agotamiento internacional

El consenso no es tan amplio a la hora de determinar en qué medida la venta de un producto
protegido porla propiedad intelectual en el extranjero agota los derechos de propiedad inte-
lectual sobre ese producto. La cuestion pasa a ser pertinente en los casos de la denominada
“importaciénparalela”. Laimportacidnparalelaeslaimportacidonde productos fueradelosca-
nales de distribucién negociados contractualmente por el fabricante del producto protegido
mediante Pl. Como el fabricante o titular de derechos de propiedad intelectual no posee una
conexidéncontractualconlaparte que efectialaimportacionparalela, aveces se describenlos
productos importados como “productos del mercado gris”, lo cual de hecho puede inducir a
engafo, puesto que los productos como tales son originales; sdlo los canales de distribucién
“paralelos” no estén controlados por el fabricante o titular de los derechos de propiedad inte-
lectual. Pueden estarenvasados o etiquetados de forma distinta.

Basandose en el derecho de importaciéon que un derecho de propiedad intelectual confiere
a su titular, cabe la posibilidad de que este Ultimo se oponga a dicha importacion o reimpor-
tacién con el fin de mantener, por motivos comerciales, mercados o segmentos de mercado
independientes. No obstante, silacomercializacion del producto en el extranjero por parte del
titular del derecho de propiedadintelectual, o con su consentimiento, dalugar alagotamiento
de todos los derechos de propiedad intelectual en el dmbito nacional, también se produce el
agotamiento del derecho de impedirlaimportaciéon. Enresumen, el titular de los derechos de
Plno puede oponerse alaimportacion del producto a otro pais nia sureimportacion al pais de
origen donde se comercializd por primera vez.

El principio del agotamiento tiene, por consiguiente, distintas repercusiones en funcion del
concepto de agotamiento, nacional, regional o internacional, que aplique el pais de importa-
cion. El concepto de agotamiento nacional no permite al titular del derecho de Pl controlar la
explotacion comercial de productos puestos en el mercado nacional pordicho titularo consu
consentimiento, siempre quelos productos siganestando enelmercadonacional. No obstan-
te, el titular de los derechos de Pl (o su licenciatario autorizado) todavia podria oponerse a la
importacion de productos originales comercializados en el extranjero, o exportados del mer-
cadonacional, sobrelabase delderechodeimportacion. Enelcaso delagotamientoregional,
tras la primera venta del producto protegido por propiedad intelectual realizada por el titular
delos derechos o consuconsentimiento, se produce el agotamiento de los derechos de pro-
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piedadintelectual sobre dichos productos, no sdlo a escala nacional, sinoentodalaregion. Ya
no puede haber oposicién a las importaciones paralelas dentro de la regién sobre la base de
los derechos de PI, pero si puede haberla en la frontera internacional de la regidn con paises
exteriores alamisma. Siun pais aplica el concepto de agotamientointernacional, los derechos
de propiedadintelectual se agotanunavez que el producto hasido vendido poreltitularde los
derechos o con suconsentimiento en cualquierlugar del mundo.

Las oficinasnacionales de Plolos agentes o abogados que se ocupande dicho dambito estaran
en condiciones de informarle sobre las disposiciones o la jurisprudencia que se aplican para
cadatipodederechodePlenlos paises que leinteresen austed.

La legislacién peruana, acoge el agotamiento derecho de propiedad intelectual y, establece
de manerageneral que los derechos de propiedadindustrial no daran derecho deimpediraun
tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido, después de que ese
producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier pais por su titular o por otra per-
sona con su consentimiento o econdmicamente vinculada a él?".

Conrelacion alderecho de autorlalegislacion peruana establece, cuando la comercializacion
autorizada de los ejemplares se realice mediante venta u otra forma de transmision de la pro-
piedad, el titular de los derechos patrimoniales no podra oponerse alareventa de los mismos
enelpaisparaelcualhansido autorizadas, pero conservalos derechos de traduccion, adapta-
cion, arreglo u otra transformacion, comunicacion publicay reproduccionde la obra, asicomo
elde autorizar o no el arrendamiento o el préstamo publico de los ejemplares®?.

El agotamiento de los derechos de Pl y sus efectos enla estrategia de ex-
portaciony de determinacion de precios

Muchas empresas tienen precios diferentes para un determinado producto en diferentes pai-
ses, que dependen, entre otros factores, del poder adquisitivo de la poblacion. Por ello, siun
determinado producto fabricado y vendido por suempresa, o por otraempresa que tiene una
licencia concedida por usted, esta disponible a un precio inferior en otro pais, alguien podria
tener la tentacién de comprarlo en ese pais e importarlo o reimportarlo a su propio pais. De
este modo, elimportador estara ofreciendo un producto que fue fabricado legalmente porla
empresa de usted, o con su licencia, a un precio inferior al precio a que lo esta vendiendo su
empresa. Este tipo de practica seria aceptable si su pais aplicara el principio de agotamiento
internacional de los derechos de PI, explicado anteriormente. La posicién de un pais respecto
al agotamiento internacional y las importaciones paralelas puede por consiguiente repercutir
enla estrategia de exportacidony de determinacion de precios que usted adopte.

“TArticulos 54,101,131y 158 de la Decision 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
92 Articulo 34 delDecreto LegislativoN° 822, Ley sobre el Derechos de Autor.
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60. ;Cuando deberia solicitar la proteccion
de mis derechos de propiedad intelectual en
el extranjero?

Cuando se solicitala proteccién de los derechos de Pl en otros paises, el calendario esun fac-
tor esencial. En general es dificil determinar el momento adecuado para iniciar el proceso de
solicitud. Elmomento preciso dependera de las siguientes consideraciones:

» Locercaque esté ellanzamiento del producto;

» La disponibilidad y cuantia de recursos financieros para proteger sus derechos de Pl en el
extranjero;

» Laprobabilidad de que otros desarrollenindependientemente, copienoimitenlas caracte-
risticas técnicas, el diseflo industrial o lamarca de su producto;

» Eltiempo quellevaregistraroconcederlos derechos enlas correspondientes oficinas de Pl
delos paisesde suinterés.

Sin embargo, hay algunas consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta para
asegurarse de que usted no incurre en costos elevados por mantener sus derechos de Pl de-
masiado pronto durante este proceso, o de que no deja de cumplir plazos limites importantes
al solicitarla proteccidn en el extranjero.

Si solicita la proteccion demasiado pronto

Solicitar la proteccion de patente en varios paises puede resultar oneroso y es importante no
iniciar el proceso demasiado pronto, de lo contrario gastard mucho dinero en tasas de solici-
tud, costos de traduccion o de mantenimiento en una etapainnecesariamente tempranadela
comercializacion. Una forma de retrasar la necesidad de pagar las tasas nacionales de solici-
tud, los costos de traduccidn y de mantenimiento de patentes es utilizando el sistema de soli-
citudesinternacionales, llamado Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT).

Si solicita la proteccion demasiado tarde
También hay motivos muy importantes para asegurarse de que no solicita la proteccién de la
propiedadintelectual demasiado tarde.

Enprimerlugar, paralos derechos de Pl que requierenregistro o concesion(como las patentes,
marcas y disefios industriales) se aplica un principio muy sencillo en la mayoria de los paises:
obtiene el derecho el primero que lo solicita. En el caso de las patentes, esto se denomina sis-
temadel “primersolicitante”.
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Porlo tanto, esperar demasiado tiempo puede significar que otra persona, que ha estado tra-
bajando en el mismo problema técnico y ha encontrado una solucion idéntica o semejante,
puede solicitar proteccion para la misma invencidn antes de que usted lo haga y obtener los
derechos exclusivos. Delmismo modo, en el caso de las marcas, sumarcaengeneralno podra
registrarse sise consideraidéntica o similarauna marca protegida por otros.

En segundo lugar, una vez que haya usted lanzado un nuevo producto o haya divulgado infor-
macion sobre las caracteristicas técnicas innovadoras o estéticas de su producto, se consi-
derara en general que ya es demasiado tarde para obtener proteccion. Lainvencion o disefio
industrial divulgados ya no cumpliran los requisitos de novedady, por consiguiente, no mere-
ceranlaproteccién,amenos quelalegislacion preveaun plazo de gracia”. Esimportante tener
presente que esto no se aplica a las marcas y que usted puede obtener la proteccién de una
marca después de haberla utilizado en el mercado (aunque en general es aconsejable regis-
trarlas con bastante antelacion).

Hayuntercermotivoimportante paranoesperardemasiadotiempo, especialmente cuandoya
ha solicitado la proteccidn en el mercado nacional. Esto esté relacionado conlo que suele de-
nominarse el derecho de prioridad. Este derecho significa que, sobre labase de la solicitud or-
dinariadeunderechode propiedadindustrial presentada porundeterminado solicitanteenun
pais, elmismo solicitante, enun periodo de tiempo especificado (de 6 a12 meses segun el tipo
de derecho de PI) puede solicitar la proteccion en la mayoria de los demas paises. Estas soli-
citudes posteriores se consideraran como sise hubieran presentado el mismo dia de la prime-
ra solicitud. Por consiguiente, estas solicitudes posteriores gozan de una situacion prioritaria
respecto a todas las solicitudes relativas a la misma invencion o disefio industrial presentados
después de la fecha de la primera solicitud. En el caso de las patentes y los disefios industria-
les, las solicitudes presentadas en el extranjero, después de que haya concluido el periodo de
prioridad, no pueden beneficiarse del derecho de prioridad, y por lo tanto quiza se considere
que no cumplen elrequisito de novedad y no se concedan®.

El derecho de prioridad ofrece considerables ventajas practicas al solicitante que desea ob-
tener proteccion en varios paises, pero también establece una fecha limite clara. Las ventajas
practicas consisten en que no se exige la presentacién de todas las solicitudes en el pais de
origen del solicitante y en otros paises al mismo tiempo, puesto que hay un periodo de 6 6 12
meses para decidir en qué paises se necesita proteccion. El solicitante puede aprovechar ese
periodo para organizar las medidas necesarias que aseguren la proteccién en los diferentes
paises deinterésy explorarlas posibilidades de comercializacién del nuevo producto. Porotro
lado, para poder obtener la proteccion en otro pais el solicitante tiene que cumplir estricta-
mente la fechalimite establecida en el plazo de prioridad.

%3 Algunos paises, prevénun plazo de gracia que permite alos inventores o disefiadores divulgar, publicar o exponer
suproducto protegido entre 6y 12 meses antes de presentaruna solicitud, sinque lainvencion o el disefioindustrial
pierdasucaracterdenovedad. Enelcasode Perd, este plazo es de 12 meses tanto para patentes como paradisefos
industriales (articulo 17 dela Decisién 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial).

““Enelcasodelalegislaciénperuana, revisarelarticulo 9 deldelaDecision 486, Régimen Comunsobre Propiedad
Industrial.
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La duracion del plazo de prioridad varia segun los diferentes tipos de derechos de propiedad
industrial:

» Enelcasodelaspatentes, el plazo de prioridad es de 12 meses desde la primera solicitud?.
Unavezfinalizado el plazo, elriesgo de no poder obtenerla proteccién mediante patente en
otros paises es superior. Sinembargo, sise solicitala protecciéonde patente utilizando el sis-
tema del PCT, hay 18 meses mas (ocho meses en algunos paises) para decidiren qué paises
desea obtenerlaproteccion.

» Enelcaso delos disefios industriales, la mayoria de los paises ofrece un plazo de prioridad
de 06 meses? desde la fecha de presentacion de la primera solicitud que pedia la protec-
ciondeundisefoindustrial en otros paises.

» Enelcasodelasmarcas,tambiénse aplicaun plazo de prioridad de 6 meses?’.

Los derechos de autor y derechos conexos

La cuestion de elegir el momento adecuado para la solicitud o registro también se plantea con
los derechos de autor en los paises en que se dispone de registro. Al existir ventajas practicas
considerables pararegistrar los derechos de autor cuando exista esa opcidn, es muy aconseja-
ble hacerlo lo mas pronto posible (preferentemente antes de comenzar a exportar el producto
protegido). Ademas, para determinados productos también es muy recomendable registrar sus
obras protegidas mediante derechos de autor con una sociedad de gestidn colectiva. Siestolo
hahecho ensu propio pais, es probable que su organizacién nacional de gestion colectivatenga
acuerdos con sus contrapartes de otros paises para garantizar una distribucién equitativa de las
regaliasrecabadas porlas obras de sus miembros protegidas porderechos de autor.

% Esteplazoeselquerecogelalegislaciéonperuana.
9%{dem.
7 [dem.
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61. ;Como proteger mis derechos de
propiedad intelectual en el extranjero?

Hay basicamente tres procedimientos alternativos para solicitar la proteccidon de los derechos
de Plenotros paises®®.

La vianacional

Una posibilidad consiste en solicitar proteccion en cada pais por separado presentando una
solicitud directamente a las oficinas nacionales de propiedad intelectual o industrial. Cada
solicitud debera traducirse enunidioma determinado, que suele ser el idioma nacional. Usted
deberd abonarlas tasas nacionales de solicitud y, es recomendable pedir asesoramiento aun
agenteoabogadode propiedadintelectualqueleayudeaasegurarse de que susolicitudcum-
plelosrequisitos nacionales. Algunos paises exigen que se contrate aun agente de propiedad
intelectual. Si aun se encuentra en la fase de evaluar la viabilidad comercial de una invencion
o si sigue explorando potenciales mercados de exportacion o interlocutores en materia de li-
cencias, el proceso nacional le resultard particularmente pesado y oneroso, especialmente si
desea obtener proteccién enun grannimero de paises. Endichos casos, los mecanismos que
ofrecenlos sistemas de proteccioninternacional administrados porla OMPIl paralasinvencio-
nes,lasmarcasylosdisefiosindustriales (véase mas adelante) ofrecenunaalternativamas sen-
cillay, porlo general, mas econémica.

La viaregional

Algunos paises han establecido acuerdos regionales para obtener proteccién mediante pro-
piedadintelectual paratodaunaregidngracias aunaunicasolicitud. Entre las oficinasregiona-
les de propiedadintelectual seincluyen:

» La Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), oficina regional de propiedad
intelectualdelos paises africanosde hablafrancesayportuguesaparalaspatentes,losmo-
delosde utilidad, lasindicaciones geograficas, las marcas, los dibujos o modelos industria-
lesy, proximamente, esquemas de trazado de los circuitos integrados): https://oapi.int/

» La Organizacién Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), oficina regional de
propiedad intelectual de los paises africanos de habla inglesa para patentes, disefios indus-
triales, modelos de utilidad, marcas comerciales, derechos de autory derechos conexos, co-
nocimientos tradicionales, proteccién de variedades vegetales: https://www.aripo.org/.

%8 Los parrafos que figuran a continuacién serefieren a patentes, marcasy disefiosindustriales. Para obtenerinfor-
macionsobre laprotecciéndelos derechos de autoren el extranjero, véase lapregunta 65.
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» La Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) para la protecciéon de las marcas y
los dibujos o modelos industriales en Bélgica, los Paises Bajosy Luxemburgo: https://www.

boip.int/nl

» LaOficinade Patentes Euroasiatica(paralaprotecciénde patentes enpaises dela Comuni-
dad de EstadosIndependientes): https://www.eapo.org/

» LaOficina Europea de Patentes (paralaproteccionde patentesentodoslos paises parte en
la Convencidn Europea de Patentes, actualmente 27 paises). Puede obtenerse mas infor-
macionen: https://www.epo.org/en

» La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unidn Europea (EUIPO) (se encarga de gestionar
las marcas, dibujos y modelos de la Unién Europea): https://www.euipo.europa.eu/es

» La Oficina de Patentes de la Secretaria General del Consejo de Cooperacion de los Esta-
dos Arabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG, para la proteccion de patentes en Emiratos
Arabes Unidos, el Estado de Bahréin, el Reino de Arabia Saudita, el Sultanato de Oman, el
Estado de Qatary el Estado de Kuwait): https://www.gccpo.org/

La viainternacional

Los sistemas de presentacion y registro internacional administrados por la OMPI simplifican
considerablemente el proceso de solicitar la proteccidn de la propiedad intelectual simulta-
neamente enun grannumero de paises. Enlugar de presentar solicitudes nacionalesennume-
rosos idiomas, los sistemas de presentaciony registro internacional le permiten presentaruna
Unica solicitud, en un sélo idioma, pagando Unicamente una tasa de solicitud. Estos sistemas
de presentacidn internacional no sdélo facilitan el proceso, sino que, en el caso de las marcas
y los disefos industriales (para algunas legislaciones dibujos y modelos industriales), reducen
considerablemente los costos necesarios paraobtenerproteccidninternacional(enelcasode
las patentes, el PCTle da a suempresa mas tiempo para analizar el valor comercial de suinven-
cion antes de pagar tasas nacionales en la fase nacional). Los sistemas de protecciéninterna-
cional administrados porla OMPlincluyen tres mecanismos de proteccién diferentes paralos
derechos especificos de propiedad industrial.

» Sistemaparalapresentacioninternacional de solicitudes de patentes establecido median-
te el sistema del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), es el sistema mun-
dial paralapresentacion multiple y simplificada de solicitudes de patentes.

» Registrointernacional de marcas facilitado porel Sistema de Madrid.

» Depodsito internacional de dibujos y modelos industriales establecido mediante el Arreglo
de LaHaya.
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62. ;Cual es la forma mas sencilla de solicitar
la proteccion de patente en varios paises?

¢Desea usted proteger suinvencion envarios paises? En ese caso, deberia considerarlas ven-
tajas que le ofrece presentar una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperacion
en materia de Patentes (PCT). Al presentar una solicitud internacional en el marco del PCT, us-
tedpuedesolicitarlaproteccidnde patente paraunadeterminadainvencién simultdneamente
entodoslos paises que sean Parte Contratante en el PCT (158 Estados Contratantes®).

Una ventajaimportante del PCT es que se dispone de 18 meses mas, es decir un total de 30 me-
ses, enlugarde los 12 meses que ofrece el derecho de prioridad, para decidir en qué paises de-
sea obtener proteccion. Durante este plazo adicional, los solicitantes pueden explorar las po-
sibilidades comerciales del producto en varios paises y decidir si es importante o conveniente
obtenerprotecciénenellos. De este modo se aplaza el pago delas tasas nacionales de solicitud
y de los costos de latraduccién enlos correspondientes idiomas nacionales, lo cual ofrece alos
solicitantesun margen de maniobra de hasta 30 meses. Alalarga, habra que sufragarel costode
las traducciones adicionales, pero no hasta que hayan transcurrido 18 meses mas que los meses
previstos enun procedimiento que norecurra al PCT, y sélo si el solicitante sigue estando intere-
sado enesos paises. Siyanoleinteresan, se ahorraratodos los costos posteriores.

Los solicitantes utilizan mucho el PCT para mantener abiertas el mayor tiempo posible todas
sus opciones de protegerlasinvenciones en muchos paises distintos. Pueden presentarla so-
licitud en su propio pais (en Peru se puede presentar la solicitud ante la Direccién de Invencio-
nesy Nuevas Tecnologias del Indecopi, quien cumple la funcidn de oficina receptora), o cuan-
do corresponda, enlaoficinaregional competente (enPerdno se puede optarporestaopcion,
todavez que no contamos con una oficinaregional) o enla Oficina Internacional de la OMPI. La
oficina de patentes de su pais podra facilitarle informacién especifica sobre cémo presentar
unasolicitud envirtud del PCT'9,

Si el solicitante no utiliza el procedimiento internacional que ofrece el PCT, los trdmites parala
presentacion de solicitudes en el extranjero tienen que comenzar de tres a seis meses antes
de que venza el plazo de prioridad. Debe realizarse la traduccion de la solicitud y ponerlaenun
formato de solicitud diferente para cada pais. Sinembargo, al utilizar el PCT:

» El solicitante presenta una uUnica solicitud dentro del afo de prioridad (es decir, dentro del
periodo de 12 meses en que se presentd la solicitud nacional);

» Lasolicitudtiene efecto entodoslos Estados Contratantes del PCT;

%2 Paramayorinformacidnrevisar: https://www.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.html

190 aDirecciéndelnvencionesy Nuevas Tecnologias delIndecopibrinda asistencia técnica gratuitaainventores
independientes, empresas, universidades, centros de investigacion, entre otras organizaciones peruanas, para
lapreparaciondeladocumentacionrequeridaeiniciareltramite de obtencidn de patentes anivelinternacional, a
través del programa ‘Patentaenel Exterior’.
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» Elidiomayelformatodelasolicitud puedenserlos mismos que los dela solicitud presenta-
daenelpropio pais del solicitante;

» Elsolicitante ganatiempo para explorarlas posibilidades comerciales de suinvencion.

63. ;Cual es la forma mas practica de solicitar
la proteccion de marca en varios paises?

En el caso de los solicitantes peruanos, deben efectuar depdsitos nacionales separados y
deben realizarse en cada pais tramites distintos, ante la autoridad nacional competente, sal-
vo para el caso de registros en algunos paises que han establecido acuerdos regionales para
obtener proteccién paratodaunaregién gracias aunaunicasolicitud.

Porotrolado, paraelcaso de solicitantes de otros paises, sidesean que sumarca esté protegi-
daenvarios paises, y se dan cuenta de que presentar una solicitud por separado en cada pais
escomplicadoy costoso, quizd deseen presentarunasolicitud para elregistrointernacional en
virtud del Sistema de Madrid, regido por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcasy el Protocolo de Madrid. Algunos paises son parte enambos tratados
y otros solamente enuno delos dos'. El sistema estd administrado porla Oficina Internacional
de la OMPI que mantiene el Registro Internacional y publica la Gaceta de la OMPI de Marcas
Internacionales. Esimportante precisar que Perl no es parte del Sistema de Madrid'°?,

Solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid

Puede presentar una solicitud internacional envirtud del Sistema de Madrid una persona fisica
ojuridica que posea un establecimiento industrial o comercial real y efectivo esté domiciliado
otengalanacionalidad enun pais que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid'®,

Unamarcapuede serobjetode unasolicitudinternacional sdlo sise haregistradoya(osilasoli-
citudinternacional serige exclusivamente porel Protocolo, cuando se ha solicitado suregistro)
enlaoficinade marcasdelaparte contratante conla que el solicitante tiene larelacionnecesa-
ria, denominada oficina de origen.

Las principales ventajas de utilizar el Sistema de Madrid son que el titular de la marca puede
protegerla marca en una serie de paises o miembros del Sistema de Madrid presentando una
unica solicitud; puede hacerlo enunidioma (inglés o francés, sibienla oficina de origen puede

19"Paramayorinformacion sobre las partes contratantes, consultar: https:/www.wipo.int/export/sites/www/trea-
ties/es/docs/pdf/madrid_marks.pdf

102 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6420099/5621548 -resolucion-000089-2024-pre.pdf

193Ademads, envirtud del Protocolo, también puede presentaruna solicitud una persona que tengalanacionali-
dad, esté domiciliada o poseaun establecimiento comercialrealy efectivo enunestado Miembro que seaparte
contratante en el Protocolo (como una organizacidnintergubernamental). Sibienenlaactualidad no hay ninguna
organizacionintergubernamental miembro del Protocolo, el Protocolo prevé que las oficinas regionales de Pl sean
miembros.
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limitar las opciones del solicitante a sélo uno de estos idiomas); y puede pagar un solo grupo
de tasas enuna sola divisa. Posteriormente, los cambios en el registro internacional y lareno-
vacidndelregistro pueden efectuarse mediante un solo tramite que tiene vigenciaentodaslas
partes contratantes designadas.

Puede obtenersela proteccién paralamarcaencualquierpais que sea parte enelmismo trata-
do (Acuerdo o Protocolo) asicomo en el Estado cuya oficina sea la de origen. Deben designar-
se enlasolicitudinternacionallos paises donde se desea pedir proteccién, y los paises adicio-
nales pueden designarse posteriormente.

Tasas del Sistema de Madrid'*4
Lapresentacion dela solicitudinternacional esta sujeta al pago de las tasas siguientes:

» Unatasadebasede 653 francos suizos (o 903 francos suizos silamarcaes de color);

» Una tasa de designacién estandar de 100 francos suizos o una tasa de designacion indivi-
dual cuya cuantia determina el pais de que se trate para cada pais designado;

» Unatasa suplementaria de 100 francos suizos por cada tipo de producto y servicio que ex-
cedadeltercero, (sinembargo, no se aplicantasas suplementarias cuando entodos los pai-
ses designados debapagarse una tasaindividual).

La oficina de un pais designado tiene derecho a denegar la proteccién de una marca en el te-
rritorio de ese pais. Esta denegacion puede basarse en cualquiera de los motivos porlos que
puede denegarse una solicitud de registro presentada directamente en esa Oficina. Ladene-
gacion se notifica ala Oficina Internacional y se registra en el Registro Internacional.

Enprincipio, todadenegacion debe comunicarse no mas tarde delos 12 meses contados des-
delafechaenque se notificdladesignacionenlaoficinacorrespondiente. Sinembargo, cuan-
dounpaisdesignado envirtud del Protocolo presentaunadeclaracidonen este sentido, el plazo
limite se amplia a 18 meses. Esos paises pueden también pedir que la denegacidén basada en
una oposicion se comunique después de haber vencido el plazo limite de 18 meses, siempre
que la oficina correspondiente haya notificado ala Oficina Internacional esta posibilidad den-
tro del periodo de 18 meses.

Por consiguiente, al finalizar el plazo limite aplicable, el titular de un registro internacional esta
encondiciones de sabersisehaaceptadoencadaunodelos paises designadoslaproteccion
de lamarca o si se ha denegado la proteccidn en uno de ellos o si aun existe la posibilidad de
que un determinado pais deniegue la proteccién basandose en una oposicion. Una solicitud
internacional tiene vigencia durante 10 afos. Puede renovarse ilimitadamente por periodos
adicionales de 10 afos efectuando el pago de las tasas requeridas.

194Paramayorinformacion, consultar: https:/www.wipo.int/es/web/madrid-system/fees/sched

//138//


https://www.wipo.int/es/web/madrid-system/fees/sched

La clave parala Propiedad Intelectual

64. ;Como pueden protegerse los disenos
industriales en varios paises?

Enelcasodesolicitantes peruanos, laprotecciéndelos disefiosindustriales (paraalgunos pai-
sesdibujos o modelosindustriales) estdlimitadaalterritorio del pais donde se solicitdy conce-
didlaproteccion. Sise deseaobtenerproteccidonenvarios paises deben efectuarse depdsitos
nacionales separadosy debenrealizarse en cada pais trdmites distintos.

Porotrolado, el Arreglo de La Haya relativo al Depdsito Internacional de Dibujos y Modelos In-
dustriales, es un tratado multilateral administrado por la OMPI, ofrece una alternativa que sim-
plifica enormemente estas tareas. Permite a los nacionales y residentes de un pais'®® que sea
parte en el Arreglo (es importante precisar que Peru no es parte del Arreglo) y a las empresas
establecidasenélobtenerlaproteccidondeundibujoomodeloindustrialenunaserie de paises
mediante los tramites siguientes:

» Ununico depdsito “internacional”’;

» Enunsoloidioma (inglés o francés);

» Pagandoununico conjunto de tasas;

» Enunadivisa;

» Presentando la solicitud en una oficina (ya sea directamente en la Oficina Internacional de

la OMPIl 0, en determinadas circunstancias, através de la oficina nacional de un Estado con-
tratante).

Un dibujo o modelo industrial sometido a un depdsito internacional goza, en cada uno de los
paisesinteresados que no haya denegado la proteccidn, de la misma proteccién que la legis-
lacion de ese pais concede generalmente a los dibujos o modelos industriales, a menos que,
encircunstancias determinadas, una oficina nacional haya denegado expresamente la protec-
cion. El depdsito internacional es por lo tanto equivalente a un derecho nacional en cuanto al
alcance de su proteccidny al ejercicio de sus derechos. Almismo tiempo, el depdsitointerna-
cionalfacilitaelmantenimiento delaproteccion: deberenovarse ununico depdsitoyrealizarse
un tramite sencillo pararegistrar cualquier cambio, por ejemplo, de titular o de direcciones.

65. ;(Es validala proteccion de derechos de
autor en el ambito internacional?

Elderecho de autoren simismo no depende de procedimientos oficiales de registro. Una obra
creada se considera protegida por el derecho de autordesde el momento en que existe.

195 Parainformacionsobre los paises miembros, consultar: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/
docs/pdf/hague.pdf
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Con arreglo al Convenio de Berna para la Proteccidn de las Obras Literarias y Artisticas, las
obras literarias y artisticas estan protegidas sin ninguna formalidad en los paises parte en ese
Convenio (181 paises en octubre de 2024). Esto se aplica también a todos los miembros de la
Organizacién Mundial del Comercio.

Por consiguiente, no hay un procedimiento de solicitud internacional para obtener la protec-
cionde derecho de autorcomo lo hay paralas patentes, marcasy disefios industriales. Sinem-
bargo, muchos paises tienen una oficina nacional de derechos de autory algunas leyes nacio-
nalesprevénelregistro de obrasconelobjeto, porejemplo, deidentificary distinguirlos titulos
de las obras. En determinados paises, el registro ofrece una serie de ventajas practicas ya que
puede servircomo prueba primafacie ante untribunal en controversiasrelativas aderechosde
autor, y el ejercicio de algunos derechos puede depender de que la obra se haya registrado.
En el caso de Pery, el registro de los derechos de autor puede constituir una prueba relevante
sobrelaautoriadelaobra, enel caso de disputas legales que involucren una posible infraccién
alos derechos de autor.

Si bien no hay un procedimiento internacional para obtener la proteccién de los derechos de
autor en el extranjero, y su obra estd automaticamente protegida sin necesidad de registrarla
en todos los paises miembros del Convenio de Berna, quizas usted desee registrar su obra en
las oficinas nacionales de derechos de autor, si existe la posibilidad de hacerlo. Puede consul-
tarselalista delas oficinas nacionales de derechos de autoren el sitio web de la OMPI: https://
www.wipo.int/directory/es/urls.jsp.
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66. ;Que puedo o debo hacer si descubro que
se estan violando mis derechos de propiedad
intelectual?

Cuénto mas valiosos sean los activos de Pl de su empresa, mayor la posibilidad de que otros
quieran utilizarlos, preferentemente sin pagar nada. ;Tiene usted una estrategia para impedir
que esto suceda? ;Qué haria usted si, a pesar de sus mejores esfuerzos, alguien imita, copia
oinfringe los derechos de Pl de su empresa sin su autorizacion? ;Qué opciones tiene? ;Cémo
sopesaralos costosy ventajas de las diferentes alternativas? ;O simplemente acudira corrien-
do alostribunales?

Antes de adoptaruna decision sobre la opcidn a elegir es conveniente en general:

» ldentificar quién esta infringiendo (incluidos los fabricantes y principales distribuidores, y
no simplemente los minoristas);

» Determinarelalcance del problema;
» Considerarlaposibilidad de que lainfraccion aumente;

» Calcular, sies posible, qué pérdida directa o indirecta ha sufrido o sufrira.

Cuando tengaunaideaclaradelos hechos, céntrese enlos costosy ventajas de surespuesta.
Sin embargo, tenga también presente que en ocasiones quiza sea aconsejable actuar lo mas
rdpidamente posible enlugar de esperar demasiado tiempo.

Seindicanacontinuacién algunas de sus opciones:

» Tiene usted la opcidn de “ignorar” la violacién de los derechos de Pl de su empresa si la
pérdida de ingresos, ventas o beneficios parece insignificante desde su punto de vista. Si
la magnitud de la infraccién es ya considerable, o lo sera pronto, debera descubrir lo antes
posible alos principales culpablesy ocuparse de ellos de forma expeditiva pero metddica.
Es evidente que enfrentarse con este tipo de situaciones requiere sopesar cuidadosamen-
te las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas. También debe evaluar qué
posibilidades tiene de ganar el caso, la cuantia de laindemnizaciény los dafios y perjuicios
que puederazonablemente esperar obtener de la parte infractora, a cuanto ascenderanlas
costas del abogado y si es probable que las recupere en el caso de que la decisién final le
resultafavorable.

» Sitiene una controversia con una empresa con la que ha firmado un contrato (por ejemplo,
un contrato de concesién de licencia), compruebe si en el propio contrato hay una clausula
de arbitraje o de mediacioén. Es prudente incluir una disposicién especial en los contratos
para que la controversia se tramite mediante arbitraje o mediacion, evitando de este modo
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onerosos costos de litigios. A veces es posible recurrir a sistemas alternativos de solucion
de controversias, como el arbitraje o la mediacién, incluso sino hay una clausula indicativa
enelcontrato osinohaysiquieracontrato, siempre que ambas partes asilo convengan. Para
mayor informacion sobre el arbitraje o lamediacion, véase la pregunta 69.

» Cuando descubra que se estan infringiendo los derechos de Pl de su empresa, tal vez se
plantee la posibilidad de enviar una carta notarial al presunto infractor informandole de la
posible existencia de un conflicto entre los derechos de Pl y las actividades comerciales
(identificando el 4rea exacta del conflicto) y sugiriendo que se busque una solucién al pro-
blema. Es muy aconsejable solicitar la asistencia de un abogado al escribir una carta nota-
rial, afinde evitarlos procedimientosjudicialesiniciados porel presuntoinfractorenlos que
éste afirma que no se ha producido ni esinminente ninguna infraccién. Este procedimiento
sueleresultareficazen el caso deinfraccionesinvoluntariasya que elinfractor, enlamayoria
de los casos, interrumpe sus actividades o se presta a negociar un acuerdo de concesién
delicencia.

» Esimportante precisar que en Peru el Indecopi a través la Direccion de Signos Distintivos
(DSD), Direccién de Invenciones o Nuevas Tecnologias (DIN) y la Direccién de Derechos de
Autor (DDA), es la autoridad administrativa competente para poder conocery resolver pro-
cedimientos de infraccién contralos derechos de propiedadintelectual.

» Si se enfrenta usted a una situacion de infraccidn deliberada que incluya, en particular, la
falsificacion y la pirateria, es aconsejable que solicite la asistencia de las autoridades en-
cargadas de hacerrespetarlaley afin de sorprender alinfractor en suslocales comerciales
e impedirlainfraccion, preservando las pruebas pertinentes enrelacion conla presuntain-
fracciéon. Ademas, las autoridades judiciales competentes pueden obligaralinfractora que
le comunique laidentidad de terceras partes implicadas en la producciény distribucién de
los productos o servicios infractores, asicomo de sus redes de distribucion. Como medida
disuasoria eficaz de la infraccidn, las autoridades judiciales pueden, previa solicitud de su
empresa, dictaminar que se destruyan los productos infractores o se vendan al margen de
las redes comerciales sin ningun tipo de compensacion.

» Puede usted iniciar procesos civiles. En general, los tribunales ofrecen una variedad de
recursos civiles para indemnizar a los titulares de derechos de Pl afectados. Entre ellos se
cuentan dafnos y perjuicios, mandamientos judiciales, mandatos para justificar beneficios
y mandatos para que se entreguenlos productosinfractores alos titulares de los derechos.

» Lalegislacion en materia de Pltambién contiene disposiciones que impongan responsabi-
lidad penal porlaproduccién o trato comercial de objetosinfractores. Las penas porlavio-
lacién alos derechos de propiedadintelectual son pena privativa de libertad y dias-multa.

En cualquier caso, cuando parece existir una infraccién o una controversia, antes de adoptar
accioneslegales, seria prudente pedir el asesoramiento juridico de un profesional competen-
te en Pl para evaluar con mayor exactitud la opcidon mas favorable para su empresa, al menor
costo posible.
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67. ;Por que debo ejercer mis derechos
de propiedad intelectual? ;Quiénes
responsable de ejercerlos en caso de
infraccion?

¢Por qué deben ejercerse los derechos de P1?

El principal objetivo de obtener la proteccion de Pl es permitir que su empresa coseche los
frutos de las invenciones y creaciones de sus empleados. Los derechos de Pl de suempresa
solamente devengaran beneficios si pueden hacerse cumplir, de lo contrario, los infractores
y falsificadores siempre se aprovecharan de la falta de mecanismos de observancia efectivos
para beneficiarse del duro trabajo que usted ha realizado. A menudo, la simple amenaza dela
observancia delos derechos basta paradisuadiralos posiblesinfractores.

Enresumen, el gjerciciolos derechos de Ples esencial para suempresa paralos fines siguientes:

» Conservarlavalidezjuridica de sus derechos de Plante la autoridad publica competente;

» Impedirque haya o que sigahabiendoinfraccidonenelmercado, evitando de este modo da-
filos como la pérdida de reputacion;

» Pedirindemnizacion por dafios reales, por ejemplo, pérdida de beneficios, resultantes de
cualguiercaso deinfraccionenelmercado.

¢Quién esresponsable de hacer cumplir los derechos de PI?

La iniciativa de hacerrespetar los derechos de Pl incumbe principalmente al titular de dichos
derechos. Esresponsabilidad de usted, entanto que titular de derecho de Pl, identificarlasin-
fracciones o falsificaciones de sus derechos de Ply decidir qué medidas tomara.

No obstante, incumbe al gobierno crear instituciones que faciliten la observancia de los de-
rechos de Pl. Los érganos judiciales y administrativos como las oficinas de Pl (para el caso de
Peru, el Indecopi) y las autoridades aduaneras son instituciones gubernamentales tienen que
abordar casos de infraccién o de falsificacion.

Cuando existen medidas enla frontera paraimpedirlaimportaciénde productos de marca fal-
sificados o productos protegidos porelderecho de autorpirateados, las autoridades aduane-
ras desempefanunafuncion principal conrelacion alaobservancia delos derechosdePlenla
frontera o fronteras internacionales. Las autoridades aduaneras deben emprender acciones
por propiainiciativa, por solicitud del titular del derecho, o ejecutar érdenes de los tribunales o
autoridades administrativas.
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68. ;Como pueden las autoridades aduaneras
ayudar a prevenir o impedir la violacion de mis
derechos de propiedad intelectual? ;Tengo
que notificarlo por adelantado?

EnPerdsehanintroducido medidasenfrontera, de conformidad consus obligacionesenvirtud
delosAcuerdos dela OMC. Estas medidas permitenalos titulares de marcasy de derechosde
autory alos titulares de licencias, pedir la detencidén de mercancias que se sospecha han sido
pirateadasy falsificadas, mientras estan sometidas al control de las autoridades aduaneras.

Sin embargo, las medidas en frontera no se aplican a mercancias importadas por una perso-
na para su uso privado o doméstico. La definiciéon exacta de la cantidad importada que puede
considerarse “mercanciaimportada para el uso privado o doméstico de una persona” varia de
unpais aotro, eincluso dentro delmismo pais segun sea el cardcterdelamercancia, enlalegis-
lacion peruanano hay un criterio fijo establecidoy se determina porlaevaluacidnde cadacaso
enconcretoy por el tipo de mercaderia.

Eltitular de los derechos puede pedirla asistencia de las autoridades aduaneras presentando
una solicitud para la suspension del levante de la mercancia cuando se presuma la existencia
de mercancia con marcas falsificadas o confusamente similares, o mercancia pirateada que
lesiona el derecho de autor. Eltitular de los derechos tiene que interponerla accién porinfrac-
cidnodenunciarespectiva. La Administracion Aduanera podrarequerir al solicitante la consti-
tucién de una fianza, caucioén juratoria o garantia equivalente, a fin de garantizar los perjuicios
que eventualmente se causen alimportador, exportadory/o consignatario.

Cumplidaslas condiciones precedentes, laAdministracion Aduanera suspenderaellevante de
las mercancias dentro del plazo maximo de tres (03) dias habiles siguientes a la presentacion
de la solicitud y notificara tal decision al solicitante. En caso de que el solicitante demuestre
haber iniciado la accién porinfraccién o interpuesto la denuncia respectiva, la suspension se
prolongara automaticamente por diez (10) dias habiles adicionales. Si dentro de este periodo
la autoridad competente no dictase una medida cautelar destinada a la retencion de la mer-
cancia, la Administracién Aduanera levantara la suspensidon y se continuard con el tramite del
levante de la mercancia.

Laautoridad aduanerapuedeiniciarmedidas de frontera de oficio paralasuspensiondellevan-
te de lamercancia destinada alos regimenes de importacién, exportacién o transito, cuando
existan sospechasrazonables para presumir que se trata de mercancia falsificada o pirateada,
luego deberan notificar al titular del derecho, representante legal o apoderado, debidamente
acreditado, para que en el plazo de tres (03) dias habiles demuestre que ha interpuesto la ac-
cion porinfraccion o denuncia correspondiente ante la autoridad competente, en caso que el
titular del derecho demuestre haberinterpuesto la accién porinfraccién o denuncia respecti-
va, lasuspension se prolongard automaticamente por diez (10) dias habiles adicionales.
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Sidentrode este periodolaautoridad competente nodictase unamedida cautelardestinadaa
laretenciondelamercancia, laAdministracion Aduaneralevantarala suspensiony se continua-
réd conellevante delamercancia, caso contrario la autoridad aduaneralevantard la suspension.
La Administracion Aduanera podrarequerir al solicitante la constitucion de una fianza, caucién
juratoria o garantia equivalente, a fin de garantizar los perjuicios que eventualmente se causen
alimportador, exportadory/o consignatario.

LaprotecciondelaPlesuntemacomplejo, porlo que quizéd desee usted considerarla posibili-
dad de obtenerasesoramiento especializado de abogados de Pl, antes de presentarun aviso.

Enrelacidnconlas medidas de aplicacidonenfrontera, lamayoria de los paises aplicanlas pres-
cripciones del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC (Articulos 51a 60).

69. ;Qué opciones tengo para solucionar
mis controversias sobre la Pl sin acudiralos
tribunales?

En muchos casos, entablar un litigio ante autoridades administrativas o judiciales que sean
competentes parajuzgar su caso, resultaria el modo mas oneroso de hacer frente aunainfrac-
cion, especialmente cuando los derechos de propiedad intelectual de suempresa hayan sido
infringidos porvarios “competidores” enlamisma o en distintas jurisdicciones. En dicho caso,
suempresadeberahacervalersus derechosendistintos lugaresy ante distintos tribunales. Por
ello, es prudente considerar la posibilidad de que surja una controversia y prever medios para
susoluciénenelmomento deredactarel contrato original. Deberia considerarse la posibilidad
de utilizarun mecanismo alternativo de solucién de controversias - normalmente el arbitraje o
lamediacion - que puede sermenos costosoy mas expeditivo que unpleito antelos tribunales.
Laremision al arbitraje y lamediacion serealiza por consenso.

El arbitraje tiene en general la ventaja de ser un procedimiento menos oficial que un tribunal, y
un dictamen arbitral se puede aplicar internacionalmente con mayor facilidad. Una ventaja de
lamediacién es que las partes conservan el control del proceso de solucion de controversias.
Ademds, la mediacidn ofrece la ventaja adicional de que suele contribuir a preservar buenas
relaciones comerciales conunaempresa conla que suempresa puede desear colaboraren el
futuro. Sin embargo, un mediador no puede imponer una decisién a las partes y porlo tanto la
mediacidén no tiene medios coactivos para solucionar una diferencia. Con frecuencia, la me-
diaciony el arbitraje son un sustituto excelente, o almenos en el caso de la mediacion, un pre-
ludio menos oneroso al litigio ante las autoridades administrativas o los tribunales. Resultaria
conveniente que suempresa, como parte de su estrategiacomercial,incorporaselas cldusulas
apropiadas en los acuerdos pertinentes dando asi la posibilidad de solucionar las controver-
siasenmateriade propiedadintelectual enprimera(y, de serposible, Unica)instanciamediante
lamediacidn o el arbitraje.
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El Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI'%¢

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPl es una de lasinstituciones alas que puede recurrir-
se pidiendo asistencia para solucionar una controversia sobre la Pl sin recurrir a un proceso ante
los tribunales. El centro presta todo un conjunto de servicios para una solucién eficaz en funcion
delos costos delas controversias comerciales entre empresas privadas, incluidaslas PYME.

El Centro de Arbitraje y Mediacion facilita los acuerdos entre las partes ofreciendo clausulas
recomendadas de contrato para solucionar futuras controversias dentro de un determinado
contrato; véase https://www.wipo.int/amc/es/ Las clausulas de la OMPI| pueden encontrarse
enunaampliavariedad de contratosrelacionadosconlaPlcomo patentes, conocimientostéc-

nicos, licencias de programas informaticos, franquicias, acuerdos de coexistencia de marcas,
contratos de distribucion, empresas mixtas, contratos deinvestigaciony desarrollo, contratos
de empleo con repercusiones tecnoldgicas, fusiones y adquisiciones con efectos importan-
tesparalaPl,acuerdosde comercializacionde deportes, y contratos de edicién, musicay cine.
Las clausulas de la OMPI figuran con mayor frecuencia en los acuerdos sobre concesién de li-
cencias concertados porpartes dejurisdicciones diferentes.

106 ElCentro prestaserviciosrelacionados con:

Elarbitraje (https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/);

Lamediacion(https://www.wipo.int/amc/es/mediation);

Las controversiasrelativasanombres de dominio (https://www.wipo.int/amc/es/domains/ y

Otros servicios especializados paralasolucionde controversias (https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination)
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70. ;Es preciso que obtenga una valoracion
de mis derechos de propiedad intelectual?

La propiedad intelectual es un activo empresarial valioso y un instrumento que puede contri-
buirmucho al éxito de laempresa, y elhecho de que las empresas puedan obtener valor de sus
carterasdePlhahecho que aumente elinterés enlas diferentesformas de evaluarlos derechos
de propiedadintelectual.

Hay que prestar atencidn a la diferencia entre el precio y el valor de un activo de propiedad
intelectual. El precio se define en general como lo que el comprador esta dispuesto a pagar
en una transaccioén en condiciones de igualdad y plena competencia, sobre la base del valor
percibido del producto. El valor es una cantidad abstracta pero determinista cuyo calculo se
basaenunconjunto de métodosyreglas probados ordenadamente. En otras palabras, sibien
lavaloraciondelaPlpuedeinfluirenla determinacion del precio de unactivo de Pl, no es exac-
tamente lo mismo que el ejercicio propiamente de determinacidn de precios. Este gjercicio
suele estarinfluido por muchos otros factores, entre ellos el tiempo, la demanda, los motivos
paravenderylacapacidad de negociacionde las partesinteresadas.

Los instrumentos empleados para evaluar los activos de Pl pueden ayudar a las empresas a
administrar su cartera de activos de Pl de forma mas eficiente y eficaz, y la valoracion de la Pl
resulta un parametro Util y una buena base de negociacion en el caso de que se transfieran o
compren activos de PI'7,

Antes de que una empresa inicie una valoraciéon de sus activos de Pl, debe responder alas si-
guientes preguntas:

» ¢Porqué hadecidido evaluar sus derechos de PI?
» ¢Cuando se precisardy se utilizard lainformacion obtenida (los resultados de la valoracién)?
» ¢Quéderechos de Plse evaluaran?

» (Quémeétodo devaloraciéndebera emplearse?

19 avaloracidondeunactivode Pldepende de sucapacidad paragenerarvaloratravés de exclusividad y diferencia-
ciénenelmercado.Unactivode Pl,comouna patente, derecho de autor, marca se valora por su potencial para otorgar
ventajas competitivas, ingresos porlicencias oregalias, y proteccidnlegal contrala copia o uso no autorizado.
Lahistoriadetrasde estevalorradicaenlaproteccidon que otorgalaPl, que permite alos titulares controlarcomo

y quiénpuede explotarsuinnovaciéno creacion. Enelcaso de unapatente, porejemplo, el titulartiene el derecho
exclusivo ausar, venderolicenciarsuinvencién, lo cual puede traducirse enun monopolio temporalenelmercado,
generandoingresos Unicos que aumentansuvalor.

El“precio” ovalordelactivo de Pltambién se define porvarios factores especificos, como suaplicaciénenelmer-
cado, laduracionde proteccioén, lademanda,los costos de desarrolloylafortalezalegal de laprotecciéonencada
jurisdiccion. Ademas, unactivo de Plqueresuelvaun problema clave o sea especialmente innovador tendra un valor
mas alto, dado su potencial de cambio enlaindustria.

Deestaforma, elactivode Plvalelo quevale porque representaunacombinaciénde exclusividad, valorenelmer-
cadoyproteccionlegal,lo cual se traduce enbeneficios econdmicos directos e indirectos parasu titular.
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Consideraciones a tener en cuenta en la valoracion de su Pl

El alcance y fortaleza de las reivindicaciones de una patente o la fortaleza de un activo de PI
tienen una funcion importante en el ejercicio global de la valoraciéon. Una proteccion amplia-
mente distribuida (proteccion en varios paises) puede aumentar el valor de un producto. Sin
embargo, esto también dependerd de la forma en que el evaluador perciba la robustez de los
mecanismos de observancia®® de laPlenlos paisesimplicados.

Puede aumentar el valor de un activo de Pl el hecho de que resulte muy dificil infringir los de-
rechos de Pl del producto. Por otro lado, la existencia de productos alternativos que también
estan muy protegidos porla Pl podria afectar negativamente el valor de un producto'®’.

Esimperativo, por consiguiente, que una empresarealice un estudio para identificar las cues-
tiones relativas a la Pl expuestas anteriormente que puedan tener una repercusion (positiva o
negativa) en el valor de sus productosy sus activos.

71. ;Cuandoy por qué debe determinarse
el precio o el valor de los derechos de
propiedad intelectual?

Cada empresa puede tener motivos diferentes que justifiquen realizar una valoracion de los
activos de Plcomo, porejemplo:

» administracioninterna de sucarteradePlI,

» concesidéndelicencias,

» fusiones o adquisiciones,

» cesion(venta)de activosdePl,

» comprade activosdePI,

» conclusionde acuerdos de empresas mixtas,

» establecimiento de alianzas estratégicas,

» obtencidéndefondos,

» inversion en el desarrollo adicional de un activo de PI, etc.

1%8Eneldmbito delaPl, laobservanciaserefiere al conjunto de medidasy mecanismosimplementados para asegu-
rarelcumplimiento delos derechosde Ply prevenirsuinfraccién. Estoincluye lasaccioneslegalesy administrativas
quelostitularesde derechos o autoridades competentes pueden emprender para protegerlos activos de Pl,como
los sonlasdenuncias porinfraccion, medidas cautelares, decomisosy sanciones, entre otros.

199Eneconomia, los productos alternativos o sustitutos son aquellos bienes o servicios que satisfacennecesidades
similares para elconsumidor, porlo que uno puedereemplazaral otroenelconsumo. Larelacionentre productos al-
ternativosimplica que cuando el precio de uno de ellosaumenta, lademandadel otro tiende aincrementarse, dado
quelosconsumidores buscaranuna alternativamas econdmica o accesible.
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Los motivos concretos y los tipos de activos de Pl que se evaluaran pueden influir bastante en
elmétodo de valoracion utilizado.

El valor de un activo de Pl quiza difiera segun el método utilizado. También influyen en la elec-
ciondelmétodo de valoracion otros factores, como la experienciay la existencia de datos que
permitan usarun método determinado.

UnderechodePl(porejemplo, unapatente) puede obtenerunvalormayorsiel periodo de ven-
taodeconcesidndelicenciano coincide conlaintroducciénenelmercado de un sustituto se-
mejante o de una tecnologia alternativay mas eficaz. Porlo tanto, esimportante conocer bien
latendencia del sector o delatecnologia cuando se emprendaun ejercicio de valoracion.

Esimportante que una empresa comprenda por qué es necesario valorar su Ply cuando debe
realizarse el ejercicio de valoracidn. Puede ser Util un conocimiento béasico de los instrumen-
tos utilizados paralavaloracién enelmomento de elegiry decidir el asesoramiento profesional
mas apropiado.

72. ;Como pueden evaluarse los activos de
propiedad intelectual?

Hay varias formas de realizar una valoracion de los activos de propiedadintelectual. Cadamé-
todo tiene susventajasy susinconvenientesy algunos se aplican mejor que otros a determina-
dos casosy situaciones. Figuran a continuacionlos métodos mas ampliamente utilizados enla
actualidad.

» Método basado en los ingresos Es el método mas utilizado para la valoracién de la PI. El
método se centra basicamente en la corriente de ingresos prevista que obtendra el titular
de un derecho de Pl durante la vida de ese derecho, por consiguiente, se utiliza el flujo de
caja actualizado para determinar el valor actual de un futuro flujo de ingresos. La corriente
deingresos puede también calcularse examinando el ahorro enregalias delicenciagque una
empresa conseguiria situviera que obtenerunallicencia para utilizarun derecho de Pl deter-
minado. El principal inconveniente del método es sucomplejidad. Su principal variante es el
método siguiente:

» Método del calculo del ahorro en regalias. En esta variacion, se calcula el flujo de regalias
para estimar el beneficio o flujo de caja previsto o la capitalizacion del beneficio o flujo de
cajapromedio. Elindice de regalia puede determinarse mediante indices existentes utiliza-
dos en tipos de acuerdos (de licencias) similares o datos existentes procedentes de cua-
dros deindices deregalias estandares.

» Método basado en el costo. Este método trata de evaluarlos beneficios futuros de los ac-
tivos de la Pl calculando la cuantia necesaria para sustituir el activo de Plen cuestién. Elmé-
todo basado en el costo puede aplicarse también en sus variantes:
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e Costo de reproduccion. Los costos de reproduccion pueden calcularse, si hay una
buena contabilidad, tomando los costos totales, al precio actual, de la cuantia utiliza-
da para desarrollar el activo de Pl en cuestion (esto se denomina determinacidon de la
tendencia historica del costo). Sino hay una buena contabilidad, los costos de repro-
duccion pueden estimarse directamente calculando el costo de los esfuerzos y gas-
tos necesarios para crearun activo similar.

e Costo de sustitucion. La cuantia necesaria para adquirir activos de Pl de la misma uti-
lidad. La depreciacidn del activo de Pl debe deducirse del costo de reproduccion o
sustitucion estimado antes de que se obtenga finalmente un valor o precio estimado.

El método basado en el costo es util cuando se consideran derechos de Pl relacionados con
activos intangibles, como programas informaticos, dibujos de ingenieria, disefios de envasa-
do y redes de distribucién. A menudo se utiliza para complementar el método basado en los
ingresos. Tiene el inconveniente principal de que es muy posible acabar obteniendo resulta-
dosengafosos. Esto se debe, enlamayoria delos casos, aque el costorelacionado conel de-
sarrollo de un producto no estd necesariamente relacionado con su valor. Y es especialmente
obvio enloreferente a actividades de investigaciony desarrollo.

» Método basado en el mercado. Sistema basado en lo que un tercero estaria dispuesto a
pagar para comprar o arrendar un activo de PI. Puede utilizarse también como un comple-
mento del método basado enlosingresos. Sin embargo, hay que sefialar que algunas em-
presas lo consideran el mejor método debido a su simplicidad y a la utilizacion de informa-
cién de mercado. El inconveniente del método es que no orienta sobre como enfocar las
caracteristicasindividuales de unatransaccion determinada. Aligual que otros métodos de
valoracion, tiene tambiénlas siguientes variantes:

e Método de comparacion de ventas. Los usuarios de esta variante basanla valoracién
de unactivo de Plenlavaloracidn de un activo de Pl semejante en el mercado. El prin-
cipalinconveniente es que cadatransaccion de activos de Ples Unicayresulta casiim-
posible encontraruntrato similar sobre el cual basaruna nueva valoracion.

¢ Uso de tipos de regalias normalizados. Este método utiliza tipos de regalias indus-
triales estandaresy establecidos. En algunos sectores se han establecido voluntaria-
mente tipos de regalias que se utilizan desde hace varios afos.

» Métodos basados enla valoracion de opciones. Suelen utilizarse en la valoracion del valor
bursatilde las opcionesde compra. Los evaluadores delos activos de Pl (enespecial de pa-
tentes) del sector de la tecnologia y de los productos farmacéuticos utilizan cada vez més
este método. Si bien existen otros métodos de valoracion “de riesgo neutro”, la valoracion
de opciones se considera mas potente. Al igual que los demas métodos de valoracién de
la PI, tiene también sus variantes, entre ellas el método de valoracidon de opciones tenemos
elModelo Black-Scholes, disponible enlinea en: https://www.investopedia.com/terms/b/

11152/


https://www.investopedia.com/terms/b/blackscholes.asp

La clave parala Propiedad Intelectual

blackscholes.asp, el Método binomial, disponible en linea en: https://www.investopedia.
com/terms/b/binomialoptionpricing.asp yelModelo de simulacién de Monte Carlos, dis-
ponible enlineaenhttps://www.investopedia.com/terms/m/montecarlosimulation.asp. El

principalinconveniente de los métodos basados en opciones es surelativa complejidad.
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73. ;Como puede ayudarme la propiedad
intelectual a financiar mi empresa?

Sus activos de propiedad intelectual (Pl) puedenreforzarlos argumentos que convenzan a los
inversores a aportar financiacion empresarial.

Alefectuarunaevaluaciondelasolicitud de capital o de préstamo, elinversor (ya seaunbanco,
unainstitucion financiera'®, uninversor de capital de riesgo o uninversor situado al margen de
las estructuras de financiacién oficiales), evaluara si el producto o servicio ofrecido porsu em-
presa tienen un verdadero potencial de comercializacién. Al evaluar un plan de negocios o de
exportacidnelinversorexaminara que:

» Latecnologiano esté yadisponible enelmercado (almenos no aun precio inferior),
» Hayaunademanda probable paraelproducto,y

» Suempresano tropezara conimportantes obstaculos (juridicos o de otro tipo) que le impi-
dan comercializar el producto.

Generalmente para asegurar la inversion de los inversores de capital de riesgo sera preciso
presentaruna estrategia de Plsdélida, condocumentacién sobre solicitudes de derechos dePI,
informacion sobre busquedas de patentes que demuestren que no es probable que sutecno-
logia viole las patentes de sus competidores, y acuerdos (licencias) con titulares de patentes
que le autoricen a utilizar la tecnologia necesaria para comercializar un producto determinado.
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la produccién creadora o lasin-
novacionesrelacionadasconlosproductos o servicios que laempresa pretende comercializar
garantiza cierto grado de exclusividad y, por tanto, una mayor cuota de mercado en caso de
que el producto o servicio tenga éxito entre los consumidores.

Asipues, esimportante poseer activos de propiedad intelectual para convencer a inversores
o prestamistas de las oportunidades de que gozala empresa parala comercializaciéndel pro-
ducto o servicio en cuestién. En algunos casos, una Unica patente con un gran valor comercial
puede abrirlas puertas a varias oportunidades de financiacion.

Los diferentes inversores o prestamistas evaluaran sus activos de propiedad intelectual de
distintas maneras y otorgaran distintos grados de importancia a los derechos de propiedad
intelectual. No obstante, se esta produciendo una tendencia clara hacia la dependencia cada
vez mayor de |los activos de propiedad intelectual como fuente de ventajas competitivas para
las empresas. Asi, inversores y prestamistas se interesan cada vez mas por empresas que po-
seenuna carterade valores de propiedadintelectual bien administrada.

0 Paramayorinformacion sobre entidades financieras peruana, puederevisar el listado publicado enlapaginaweb
delBanco Central de ReservadelPery, en el siguiente link: https://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entida-
des-financieras.html
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74. ;Pueden convertirse en valores bursatiles
los activos de propiedad intelectual?

La practica de tomar préstamos en parte o en su totalidad basados en activos de propiedad
intelectual es un fendmeno reciente, que sdlo se ha desarrollado realmente en algunos paises
y en algunos mercados muy especificos.

La conversion de activos envalores se refiere normalmente a la practica de compilar distintos
activos financieros y a la emision de nuevos valores garantizados por dichos activos. En prin-
cipio, puede tratarse de activos sobre los que es posible predecir que traeran consigo movi-
mientos de efectivo oincluso de cuentas exclusivas por cobrar. Asipues, es posible la conver-
sion de activos en valores en el caso de futuros pagos de regalias a partir de la concesidén de
licencias de patentes, marcas o secretos comerciales, o las composiciones musicales o los
derechosde grabaciondeunmusico. De hecho,unadelas conversiones masfamosas guarda-
barelacion con el pago deregalias, por ejemplo, Michael Jackson, The Beatles (especialmente
losderechos gestionados porPaulMcCartheyylafamiliade George Harrison), Bob Dylany Da-
vidBowinhan generado grandesingresos porregalias; enliteratura, autores como J.K. Rowling
y StephenKing han generadoimportantesingresos gracias a sus obras.

En la actualidad, los mercados para la emisidn de valores basados en activos de propiedad
intelectual son reducidos, ya que el conjunto de compradores y vendedores es limitado. El
mercado prefiere en general activos tangibles que activosintangibles. Los mercados de PIno
estan suficientemente desarrollados, las técnicas de valoracién de Pl no son todavia bastan-
te precisas, y por consiguiente los valores no pueden calcularse con confianza. Ademas, la Pl
(especialmente las patentes) exige en general un conocimiento especializado en un campo
tecnoldgico determinado para que pueda comprenderse y explotarse adecuadamente, y a
menudo los prestamistas carecen de tales conocimientos.

A medida que la propiedad intelectual genera mayores movimientos de efectivo, se crearan
mayores oportunidades paraese tipode practicas. Laevoluciéndelmercadoyaestdmejoran-
dolacalidady cantidad deinformaciéndisponible tanto para prestatarios como prestamistas.
Por ejemplo, cada vez hay mas empresas de base tecnoldgica, sobre todo en sectores como
labiotecnologia olainformatica, que confian en sus derechos de Plcomo sus principales acti-
vosy fuentes de ingresos. Del mismo modo, estd aumentando la cuantia total de ingresos por
licenciasyelusoresultante de los flujos deregalias procedentes delaslicencias se utilizan para
determinarelvalordelaPl.
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En el Peru las cajas municipales, las cajas rurales y las Entidades de Desarrollo de la Pequefay
Microempresa (EDPYME) colocan sus créditos de manera diversificada en todos los sectores
econdmicos, aungue en una proporcién minima en el sector con menos recursos; en cambio,
los bancos y las empresas financieras concentran los créditos en los sectores de menor po-
breza, los de mayores ingresos, aunque presentan igualmente un porcentaje considerable de
colocaciones enlos grupos medios™.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensio-
nes (SBS) ha cumplido un papel decisivo en el desarrollo tanto del sistema financiero peruano
como de las politicas para la inclusion financiera. La banca de desarrollo peruana es pequefa
frente al sistema financiero total en términos de activos, préstamos totales y préstamos para
mipymes. Este rasgo predominante de la banca peruana de desarrollo y suimportancia para
las mipymes contrastan con lo que ocurre en otros paises de la region, en los cuales los ban-
cos de desarrollo tienen un mayor rol en la oferta financiera para las mipymes. Asi, el banco de
desarrollo méas importante, la Corporacién Financiera de Desarrollo (COFIDE"?), opera como
banco de segundo piso y canaliza un minimo de recursos hacia las mipymes; las otras institu-
ciones asignan alun menos recursos a estas empresas.

MInformacion obtenida de: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/48c62b04-7611-4a61-bd9f-
fédcc5c27c7d/content

"2Paramayorinformacién consultar: https://www.cofide.com.pe/
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75. ;La propiedad intelectual en el comercio
electronico?

La propiedadintelectual es un elemento esencial del comercio electrénico. El comercio elec-
trénico, mas que cualquier otro sistema comercial, supone a menudo la venta de productosy
servicios basadosenPlyenlaconcesidndelaslicencias correspondientes. MUsica,imagenes,
fotos, programas informaticos, disefios, médulos de capacitacidn, sistemas, etc., son objeto
de comercioelectrénicoyelprincipalcomponente devaloreslaPl.LaPltambiénesimportan-
te porque los elementos valiosos que se comercian porInternet deben protegerse.

En el comercio electrénico se utilizan nuevas tecnologias y herramientas emergentes, como
tecnologiasderealidad aumentada(AR)yrealidadvirtual (VR), sistemas tecnoldgicos de segu-
ridad, pasarelas de pago, pagosencriptomonedas, sistemas de pago mdvilcomo Google Pay,
Apple Pay y QR en regiones especificas, ventas a través de redes sociales, presentacion de
productos en transmisiones en vivo por influencer, mientras los espectadores pueden com-
prarentiempo real, entre otras ylas normas de PI. En este contexto, sino se protegen los acti-
vos de PI, que se ofrecen a través del comercio electrénico, podrian ser hurtados y ello podria
causarladestrucciéonde unaempresa.

Ademas, es la Pl lo que hace funcionar el comercio electrénico. Los sistemas que dan vida a
Internet -los programas informaticos, lasredes, disefios, circuitos integrados, encaminadores
y conmutadores, lainterfaz de usuario, etc.- son elementos de Ply se protegen a menudo me-
diante derechos de Pl como derecho de autor, que proteger por ejemplo el software, cédi-
go fuente y los elementos visuales originales; las patentes que protegen las funcionalidades
técnicas o disefos especificos funcionales; los disefios industriales aplicables a elementos
visualesinnovadoresylas marcas que protegenlos elementos distintivos (Que identifican alos
productosy/o servicios de su titular) que aparecenenlainterfaz. Las marcas sonunaparte fun-
damental del comercio electrdnico, y el desarrollo de lamarca, elreconocimiento del cliente y
elbuen nombre, elementos fundamentales de una empresa en Internet, estan todos protegi-
dosporlasmarcasy elderecho de competencia desleal.

Las empresas de comercio electronicoy las que ejercen actividades en Internet pueden tam-
bién estar muy vinculadas con la concesion de licencias sobre productos o patentes, porque
para crear un producto son necesarias muchas tecnologias diferentes y las empresas, a me-
nudo, optan por delegar a terceros la elaboracion de algunos componentes, o intercambian
tecnologias mediante arreglos de licencia. Si cada compaiiia tuviera que elaborar y producir
por su cuenta todos los aspectos tecnoldégicos de sus productos, seria imposible elaborar
productos de alta tecnologia. La economia del comercio electrénico depende de que lasem-
presas trabajenjuntas paracompartir, mediante la concesiénde licencias, las oportunidadesy
riesgos del comercio. Muchas de esas empresas son PYMES.
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Finalmente, una gran parte del valor de los negocios basados en el comercio electrénico
adoptalaformade Pl, de modo que la proteccion o falta de protecciéon de sus derechos de Pl
afectardlavaloracion de unnegocio de comercio electrénico. Muchas empresas de comercio
electrénico, al igual que otras empresas tecnoldgicas, tienen carteras de patentes, marcas,
nombres de dominio, programas informaticos o bases de datos originales que son los activos
de mayorvalor de dichas empresas.

76. ; Qué cuestiones de propiedad intelectual
intervienen enla eleccion y registro de los
nombres de dominio?

Losnombres de dominio sondireccionesenlinternety se utilizan habitualmente paraidentificar
y encontrarsitios web. Porejemplo, elnombre de dominio “gob.pe/indecopi” se utiliza paralo-
calizar el sitio web del Indecopi en https://www.gob.pe/indecopi Con el tiempo, los nombres

de dominio se hanido constituyendo enidentificadores de empresas o negocios y han entra-
do en conflicto con las marcas. Por consiguiente, es importante elegir un nombre de dominio
que no sealamarca de otraempresa niunamarca notoriamente conocida.

La eleccion de un nombre de dominio (o direccidn de Internet) se ha convertido en una de las
decisiones comerciales mas importantes que una empresa puede tomar. Usted registra un
nombre de dominio para que los usuarios de Internet puedan localizar el sitio web de su em-
presa en Internet. Los nombres de dominio de las empresas pueden registrarse en los varios
“dominios de nivel superior” (TLD). Usted puede elegir el dominio genérico de nivel superior
(gTLD), talescomo .com, .net, .org. e info. O bien puede elegirun dominio de nivel superior es-
pecializado y restringido si cumple los requisitos para ello (por ejemplo, .aero para las empre-
sas aéreas de transportesy viajes, o .bizparalas empresas comerciales).

Puede tambiénregistrar sunombre de dominio en el “dominio correspondiente a codigos de pai-
ses” (ccTLD), porejemplo, .pe paraPerd, .co para Colombia, .ec paraEcuadory .bo paraBolivia.

La gestidn técnica del sistema de nombres de dominio estd en manos de la Corporaciéon de
Asignacion de Nombres y Numeros de Internet (ICANN). Sin embargo, en el caso de los gTLD,
gestionan el propio registro una serie de registradores de Internet acreditados por la ICANN
cuya lista figura en el sitio web del ICANN en www.icann.org. Usted puede también compro-
bar siunnombre de dominio ya ha sido registrado buscando en el sitio web de unregistradoro

utilizando un motor de busqueda del tipo “Whoiis”, porejemplo, en https://www.whois.com/.

EnelcasodelosregistrosccTLD, deberdponerse encontacto conlaautoridad deregistro desig-
nadaparacadaccTLD. Paraello, consulteunabase de datos ccTLD creadaporla OMPI, que esta-
blece enlaces conlos sitios web de 252 ccTLD, enlos que puede encontrarinformacion sobre su

acuerdo deregistro, el servicio “Whois” ylos procedimientos parala solucién de controversias.
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77. ;Qué debo tener en cuenta al elegirun
nombre de dominio?

Segunseaellugardonde seregistre, puede elegirunnombre genérico utilizado cominmente,
pero siusted elige unnombre que sea distintivo, los usuarios probablemente podranrecordar-
loy buscarlo con mayor facilidad. En condiciones ideales deberia ser tan distintivo que pudie-
ra protegerse también mediante la ley sobre marcas, porque los nombres de dominio pueden
protegerse como marcas en tanto los antecedentesregistrales de la autoridad competente lo
permitan (se toma en cuenta los signos previamente solicitados y registrados). Si elige como
nombre de dominio una frase muy comun (por ejemplo: “Buen Software”), suempresa tendra
dificultades en ganarse una buena reputacidon o buena voluntad con este nombre y aln mas
dificultades enimpedirque otras empresas de lacompetencia utilicen sunombre.

Es preciso que elija un nombre de dominio que no sea la marca de otra empresa, sobre todo
una marca notoriamente conocida. Esto se debe a que la mayoria de las leyes consideran que
elregistro de unnombre de dominio de la marca de otra persona es unainfraccién de lamarca
(fendmeno llamado también “ciberocupacion”), y su empresa debera transferir o cancelar el
nombre de dominioy ademads pagarunaindemnizacion pordafosy perjuicios. Todoslos nom-
bres de dominio registrados en la categoria gTLD, por ejemplo .com, y muchos registrados en
los ccTLD, pueden ser objeto de un procedimiento de solucidn de controversias (descrito mas
adelante) que permite al titular de una marca o marca de servicio impedir la “ciberocupacion”
de sumarca.

Hay varias bases de datos que usted puede explorar en la web para comprobar si el nombre
de dominio que ha elegido es una marcaregistrada en un determinado pais. La OMPI ha esta-
blecido un portal de bases de datos para marcas en Global Brand Database (wipo.int) que le

ayudard arealizaresa busqueda.

Si usted descubre que alguien esta utilizando su marca de fabrica o comercio o su marca de
servicio como nombre de dominio, existe un procedimiento en linea sencillo al que puede re-
curriry en el cual un experto independiente decidird si es preciso devolverle el nombre de do-
minio, y se pedira a los registradores que cumplan esa decision. Puede encontrarinformacion
sobre esta Politica Uniforme de Solucion de Controversias en el sitio Web de la OMPI Domain
Name Disputes (wipo.int).

Ademasdeevitarmarcas comerciales, estambiénaconsejable evitarnombres de dominio que
incluyan términos geograficos (por ejemplo, Champagne, Beaujolais), nombres de personas
famosas, nombres de medicamentos genéricos, nombres de organizaciones internaciona-
lesy nombres comerciales (por ejemplo, el nombre del negocio de otra persona) que pudiera
chocarconlos derechos de otros o conlos sistemas de proteccidéninternacional.
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78. ;Quée cuestiones de propiedad intelectual
deberia tener en cuenta al disenar y crear el
sitio web de miempresa?

Uno delos elementos basicos del comercio electrénico es el disefio y funcionamiento del sitio
web delaempresa. Al disefiary crear su sitio web, la primera cosa que debe teneren cuentaes
si es usted el titular de la presentaciény el contenido de su sitio web y de cada aspecto de Pl
que contiene. Tal vezno lo sea, pero eso no es necesariamente un problema. Lo que esimpor-
tante es saber qué le pertenece, qué esta autorizado a utilizar, y qué no esta autorizado a utili-
zar. Siusted se vale de un consultor o una empresa para el diseflo de su sitio web, verifique las
disposiciones del acuerdo sobre titularidad y derechos de PI. ;Quién es titular del disefio y del
texto del sitio web? Controle exactamente qué obligaciones tiene laempresa para asegurarse
de que, durante su trabajo, no esta utilizando Pl ajena.

Si utiliza una base de datos, un sistema de comercio electréonico, un buscador u otro instru-
mento técnico de Internet que tenga en licencia de otra empresa, verifique las condiciones
en el acuerdo de licencia para ver quién es titular del sistema, si se permite que usted efectue
modificaciones en el sistemay quién sera titular de tales modificaciones. Asegurese de tener
un acuerdo escrito y hdgalo revisar por un abogado antes de firmarlo y antes del comienzo de
cualquierdisefo, trabajo porencargo o instalaciéon del sitio web.

Necesitard un permiso escrito (denominado también licencia, consentimiento o acuerdo) para
utilizar cualquier foto, video, musica, voces, obra de arte, programainformatico, etc., que per-
tenezcaaotra persona. El simple hecho de que usted obtenga material enInternet no significa
que forme parte del dominio publico. Tal vez deba conseguir una autorizacién para utilizar ese
material. Enmuchos casos, deberd comunicarse conunasociedad de gestidén colectivao aso-
ciacionde artistas para obtenerun permiso.

No distribuya ni descargue en su sitio web contenido ni muisica que no le pertenezca, a menos
que haya obtenido una autorizacion escrita del titular para distribuirlos en Internet.

Enlaces

Tenga cuidado al colocar enlaces con otros sitios web. Los enlaces son un excelente instru-
mento de comercio electrdnico, y un servicio Util para sus clientes, pero en muchos paises no
existen leyes claras acerca de cuando y cdmo pueden utilizarse los enlaces. La practica mas
segura es solicitary obtener autorizacion del sitio web en cuestién antes de colocar el enlace,
especialmente sirealizaun “enlace en profundidad”, es decir, creaunenlace conuna paginade
otro sitioweb que no eslapaginainicial.
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Encuadre (Framing)

Elencuadre es una practica mas controvertida que la de los enlaces. Supone incluir porciones
deotrositiowebenelsuyo,comosiformaraparte de supropio sitioweb. Obtengasiempre una
autorizacion escrita antes derealizarlo.

79. ;Como puedo proteger mis derechos
de propiedad intelectual en Internet? ;Qué
precauciones puedo adoptar parano violar
los derechos de propiedad intelectual
ajenos?

Enlos dltimos afios, se ha dado mucha publicidad a la distribuciénilegitima de musica, pelicu-
las, obras de arte, fotos, guionesy programas informaticos (“contenido”) porInternet. Amenu-
do, esas descargas no autorizadas violanla legislacion nacional sobre derecho de autor.

Es importante que proteja sus derechos de Pl en Internet. Podrd hacerlo de varias maneras:
identifique siempre claramente su contenido, con un aviso sobre derecho de autor o alguna
otraindicacion de titularidad. Podrd simplemente indicar a los usuarios qué puedeny qué no
pueden hacer con su contenido. Nunca distribuya ni permita que se descargue contenido de
tercerosy que no pertenece a suempresay asegurese de que sus empleados comprendenla
politicade suempresa a este respecto.

El caso Napster enlos Estados Unidos dio relieve internacional ala cuestion de la descarga no
autorizada de archivos musicales. Ese caso, en el que el tribunal emitid un mandamiento im-
pidiendo el funcionamiento del sistema de distribucion de archivos Napster, era un caso de
“infraccidn culposa” porque en la demanda se alegaba que Napster facilitaba la copia ilegal
porlos usuarios del sistema, no que la propia empresa Napster copiaralos archivos. Otros ca-
SOs seguirdn poniendo a prueba el derecho en esta esfera, y podran producirse distintos re-
sultados en distintas jurisdicciones, pero el caso Napster nos ensefia que es importante que
unaempresa de comercio electrénico se asegure de teneruna politica clara contrala copiano
autorizada de archivos, olas acciones que alienten o faciliten esa copia. Eneste caso esimpor-
tante tener presente la legislacion peruana sobre proteccion de datos personales contenida
enlaleyde Proteccion de Datos Personales N° 29733y sureglamento, el Decreto Supremo N°
003-2013-JUS.

Cadavezmasempresas utilizanmedios técnicos paraprotegercontenido enlinternet, median-
te marcas de agua, codificacién o creando sistemas de identificacidn y rastreo. Los sistemas
de gestidon electrénica del derecho de autor sonuna manera que proponen los consorcios co-
mercialesylas empresas de utilizar medios técnicos para controlarla utilizacion de contenido.
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ANEXO1

Resumen conlo principal que debe conocerun exportadorentemas de PI.
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ANEXO 2

Guias OMPI

S Paramasinformacionrevisarel Articulo 98 de laDecision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
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ANEXO 3

Sitios web de consulta OMPly nacionales

» Directorio de oficinas OMPI

» Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Inte-

lectual.

» Promperu.
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