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RESUMEN

El presente informe describe trece afios de trabajo en la Direccidon de
Invenciones y Nuevas Tecnologias del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual, teniendo como
objetivo general dar a conocer las patentes como fuente para el desarrollo
industrial del pais a través de la aplicacion del marco legal vigente contenido
en la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina que establece el
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. La experiencia ganada esta
basada en el sistema de patentes en el Pert, y su uso como fuente de
informacién tecnoldgica, lo cual significa un gran progreso para la industria
nacional, en la medida que las organizaciones vinculadas con la
investigacidon e innovaciéon tecnologica, toman conocimiento de Ia

importancia de los documentos de patentes para el desarrollo del pais.

Finalmente, las patentes se presentan como herramientas importantes
para el desarrollo econdmico de un pais, debido a su valor como instrumento
de fomento para la innovacion tecnologica. Se recomienda a las autoridades
incluir como parte del contenido del plan de estudios de las especialidades
de ingenieria, un curso de Propiedad Industrial enfocado al tema de

patentes.
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ABSTRACT

This report describes thirteen years of working in the Directorate of
Inventions and New Technologies at the National Institute for the Defence of
Competition and Intellectual Property Protection. The general purpose is
make known the patents for the country industrial development and the
application of the legal framework Decision 486 Common Intellectual
Property Regime. The gained experience is based on the Peruvian patent
system and its use as a source of technological information; which means, a
significant progress for the national industry, where organizations, involved in
research and technological innovation, become aware of the importance of

patent documents for the country’s development.

Finally, the patent documents are important tools for economic
development of a country, because of its value as promotion instrument for
technological innovation. For a better understanding of patents, a course of
Industrial Property should be included in the curriculum of engineering

careers.
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INTRODUCCION

La informacién tecnologica es actualmente condicidn indispensable del éxito
en cualquier proceso relacionado con los sistemas productivos:
investigacion, planificacion industrial, desarrollo, fabricacion,
comercializacién y gestibn. Se sabe que, incluso, existe una fuerte
correlacion entre el nivel de desarrollo tecnolégico de los paises y la
capacidad de sus estructuras productivas para acceder a la informacion y

utilizarla libremente.

El desconocimiento de las patentes como fuente de informacién tecnoldgica
es una problematica en nuestro pais, si bien las causas son de diversa
indole, el presente trabajo tiene como objetivo general dar a conocer el
sistema de patentes como fuente para el desarrollo industrial del pais,
centrandose en la causa relacionada con el desconocimiento de las
patentes, por parte de las organizaciones vinculadas con la investigacion e
innovacion tecnolégica del pais, causa que se encuentra estrechamente
vinculada con las funciones y experiencia profesional adquirida en
INDECOPI.

Las fuentes de informacidén tecnologica que habitualmente se utilizan son
numerosas: contactos directos con otros técnicos, cientificos, ingenieros,

empresarios, profesionales en un sector técnico determinado, literatura
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profesional y cientifica, visitas a exposiciones y su participacidon en
congresos, tesis académicas, entre otras. Pero, frecuentemente, quedan
relegados los documentos de patentes como instrumentos de estimulo de
nuevas ideas y respuesta a problemas técnicos planteados. Esa informacion,
sin embargo, es una de las fuentes mas completas, accesibles, manejables,

practicas y actualizadas que se encuentran disponibles en la actualidad.

En general, en nuestro pais existe poco conocimiento sobre las ventajas de
las patentes como fuente de informacion para el desarrollo industrial del pais
y sobre la existencia de bases de datos de patentes a nivel mundial y que
podrian ser utilizadas convenientemente por organizaciones vinculadas con
la investigacion e innovacion tecnologica. Esto se debe a la poca difusiéon de
su existencia y de las ventajas que traeria consigo el manejo conveniente de
dicha informacién, sobre todo para evitar duplicar esfuerzos en la busqueda

de una tecnologia ya existente.

Hasta hace pocos afos el acceso a las bases de datos de patentes del
mundo era de dificil acceso; sin embargo, en la actualidad el adelanto
tecnoldgico ha hecho posible que estas bases de datos se encuentren al
alcance de todos, debido a su acceso a través de Internet, siendo

beneficioso para el publico en general.

Es importante sefialar que, como coordinador en el area de ingenieria de la
Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias del INDECOPI, dentro de
las funciones desarrolladas se realizan esfuerzos para difundir este tema en
organizaciones vinculadas con la investigacion e innovacion tecnolégica; sin
embargo, ello es insuficiente para crear una cultura sobre el sistema de
patentes y un habito de consulta de los documentos de patentes como

fuente de informacién tecnoldgica.

Por lo tanto, el presente informe pretende llegar a los potenciales
interesados, de manera que sea posible que conozcan las ventajas que

brinda el sistema de patentes, el cual, tiene como objetivos especificos



incentivar a los investigadores e inventores a seguir innovando e inventando
a través del reconocimiento de derechos exclusivos sobre sus
investigaciones e inventos y, divulgar las invenciones contenidas en los
documentos de patentes como un instrumento para la obtencion de
informacion cientifica y tecnolégica que promueva, a su vez, el desarrollo

cientifico y tecnolégico de nuestro pais.



CAPITULO |
TRAYECTORIA PROFESIONAL

1.1 Experiencia profesional
Institucion: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) - Direccidon de

Invenciones y Nuevas Tecnologias (DIN)

La Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias es la autoridad
nacional competente encargada de otorgar y proteger derechos de
propiedad intelectual relacionados con patentes de invenciéon, patentes de
modelos de utilidad, disefios industriales, circuitos integrados, variedades
vegetales, conocimientos colectivos de los pueblos indigenas del Peru. Asi
como difundir la informacion tecnologica y fomentar el uso del sistema de

patentes.

a) Fecha: Septiembre 2008 a la fecha.
Cargo: Coordinador de examinadores de patentes en el Area de

Ingenieria de la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias.

Funciones:



b)

Supervisiéon y seguimiento del trabajo de los examinadores de
patentes internos y externos del Area de Ingenieria formado por 11
personas.

Coordinar, supervisar y evaluar permanentemente el trabajo de los
examinadores internos y externos, y asistentes, a fin de optimizar
su productividad.

Apoyar en la elaboracion del plan operativo anual de la Direccién
con el propésito de obtener un marco de referencia claro en el
desarrollo de las actividades de la misma.

Coordinar y supervisar la revision de los aspectos técnicos vy
administrativos de las solicitudes que se presentan en la Direccidn
en las diferentes modalidades que administra, realizando el
manejo técnico administrativo de las solicitudes cuando se
requiera.

Aplicar la Clasificacion Internacional de Patentes (CIP) u otras
clasificaciones a las solicitudes ingresadas para su asignacion a la
carga de trabajo de los examinadores internos.

Revisar proyectos de resolucion contenciosos y no contenciosos,
emitidos por los examinadores internos, a fin de que estén aptos
para la firma de la Direccion.

Emitir informes técnicos, a solicitud de la Direccidn, respecto de
solicitudes contenciosas y no contenciosas que se tramitan en la
Direccion.

Participar como expositor en charlas y seminarios sobre el sistema
de patentes y otros sistemas de propiedad intelectual afines que
administra la DIN, a fin de contribuir a la difusion del uso de las
patentes como fuente de informacidn tecnol6gica en nuestro pais.
Participar en grupos de trabajo que se les designe y cuyo objetivo
sea la elaboracion de legislacion o propuestas técnicas sobre los

diversos temas a cargo de la Direccion.

Fecha: Febrero 2000 a agosto 2008



Cargo: Examinador de patentes en el Area de Mecanica de la Oficina

de Invenciones y Nuevas Tecnologias

Funciones:

— Seguimiento al trabajo de examinadores externos de patentes.

— Revisar aspectos formales de los documentos técnicos contenidos
en las solicitudes de patentes de invencién, modelos de utilidad
(en las clasificaciones B: técnicas industriales diversas; transportes
y F: mecanica, iluminacién, calefaccién, armamento, voladura) y
disefios industriales.

— Controlar y suscribir los resumenes de las solicitudes de patentes
de invencién, modelos de utilidad y disefios industriales para emitir
y suscribir las 6rdenes de aviso para su publicacion.

— Revisar, supervisar y controlar el contenido de los informes
técnicos presentados por los examinadores externos.

— Elaborar informes técnicos sobre registros, nulidades e
infracciones de patentes de invencidon, modelos de utilidad vy
disefios industriales.

— Elaborar vy visar las resoluciones de otorgamiento o denegacion
de las solicitudes de patentes de invencién, modelos de utilidad y
disefios industriales.

— Participar como expositor en charlas y seminarios sobre el sistema
de patentes y otros sistemas de propiedad intelectual afines que
administra la DIN, a fin de contribuir a la difusion del uso de las
patentes como fuente de informacién tecnologica en nuestro pais.

— Participacion en la elaboracién del Manual del Examinador de
Patentes para paises de la Comunidad Andina de Naciones.

— Participacién en la elaboracion de los procedimientos de la Oficina
de Invenciones y Nuevas Tecnologias (actualmente Direccion de
Invenciones y Nuevas Tecnologias) para la certificacion 1ISO 9002,
tercera etapa del INDECOPI.

Fecha: Octubre 1999 a enero 2000
3



Cargo: Asistente de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias

Funciones:

— Manejo administrativo de solicitudes de registro a cargo de la
oficina.

— Evaluacién técnico-formal de solicitudes de patentes de invencion,
modelos de utilidad (en las clasificaciones B: técnicas industriales
diversas; transportes y F: mecanica, iluminacién, calefaccion,
armamento, voladura) y disefios industriales.

— Atencién de usuarios y asesoria en el area técnica. Busqueda de
informacion tecnolégica (en base de datos nacional e

internacional).

Institucién: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC

La UPC es una institucion innovadora basada en principios, que

educa, investiga y promueve el conocimiento, la cultura y el desarrollo. Sus

funciones las cumple con calidad, modernidad, eficiencia y competitividad a

nivel internacional.

1.2

Fecha: Marzo 2009 a agosto 2010

Cargo: Profesor del curso de Creatividad

Funciones:

— Ensefiar a los alumnos a desarrollar la creatividad como una
habilidad y una actitud necesaria para la vida. Promover que los
alumnos integren sus conocimientos previos con sus habilidades
para resolver problemas de la vida cotidiana e integren valores

personales con valores profesionales.

Estudios de especializacion

1.2.1 En el extranjero



Actividad: Seminario de Busqueda y Examen de Patentes para
Funcionarios Iberoamericanos.
Fecha: 19 al 30 de junio del 2000

Lugar: Madrid - Espafia/ Ginebra - Suiza/ Munich - Alemania

Actividad: XXIII Seminario de Propiedad Industrial para paises de
América Latina.
Fecha: 29 de septiembre al 10 de octubre del 2003

Lugar: Rio de Janeiro — Brasil

Actividad: Ill Jornada sobre Informacion Tecnoldgica y otros ambitos
de cooperacion en materia de patentes
Fecha: 27 de febrero al 01 de marzo de 2007

Lugar: Cartagena de Indias - Colombia

Actividad: Taller Regional de la OMPI sobre solicitudes de patentes
Fecha: 05 al 13 de noviembre de 2007

Lugar: Buenos Aires - Argentina

Actividad: XXVII Seminario de Propiedad Industrial para paises de
América Latina.
Fecha: 03 al 07 de diciembre de 2007

Lugar: Rio de Janeiro — Brasil

Actividad: Taller sobre el uso de la informacién de patentes para la
promocion de la innovacion.
Fecha: 16 y 17 de julio de 2008

Lugar: Guadalajara - México

Actividad: Intellectual Property Administrators Program.
Fecha: 15 al 19 de diciembre de 2008
Lugar: Washington - Estados Unidos de América

5



Actividad: Seminario de Examinadores de Patentes del Sistema de
Cooperaciéon sobre Aspectos de Informacion Operacional
y de Propiedad Industrial (PROSUR)

Fecha: 25 al 29 de abril de 2011

Lugar: Santiago — Chile

Actividad: Pasantia en la Oficina Espafola de Patentes y Marcas
(OEMP), para recabar toda la informacion, experiencia y
buenas practicas sobre el examen de patentes y su
interaccion con el sistema PCT.

Fecha: 11 al 17 de junio de 2011

Lugar: Madrid — Espana

Actividad: VIl Reunion Regional OMPI/OEPM/OEP de especialistas
en tecnologias de la informacion y la gestion de
informacion de patentes, de Oficinas de Propiedad
Industrial de América Latina, en el marco del proyecto
LATIPAT.

Fecha: 17 al 20 de octubre del 2011

Lugar: Rio de Janeiro — Brasil

1.2.2 En el Peru

Actividad: Taller Nacional sobre Propiedad Intelectual e Informacién
Tecnoldgica

Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2002

Lugar: INDECOPI

Actividad: Seminario Nacional sobre Proteccion de Patentes
Fecha: 11y 12 de junio de 2003
Lugar: INDECOPI



Actividad: Curso sobre “Programa en Gestion Empresarial y
Desarrollo de Capacidades Gerenciales”
Fecha: 30 de junio al 13 de septiembre de 2005

Lugar: Centro de Extension de la Universidad del Pacifico

Actividad: Diplomado en Derecho Ambiental — Especialidad
“Biodiversidad, Recursos Genéticos, Conocimiento
Indigena y Propiedad Intelectual”

Fecha: Julio a octubre del 2005

Lugar: Colegio de Lima

Actividad: Seminario Andino sobre el uso de la Propiedad Intelectual
para Promover la Competitividad.
Fecha: 24 al 26 de agosto de 2005

Lugar: Biblioteca Nacional del Peru

Actividad: Diplomado en Administracién de Negocios
Fecha: 05 de agosto al 25 de noviembre del 2006

Lugar: Colegio de Ingenieros del Peru

Actividad: Conferencia sobre la Delimitacion de Disefo Industrial
frente al Derecho de Marcas y Derecho de Autor.

Fecha: 04 de octubre del 2006

Lugar: INDECOPI

Actividad: Simposio Nacional sobre Educaciéon e Investigacion en
materia de Propiedad Intelectual
Fecha: 27 y 28 de marzo de 2008

Lugar: Pontificia Universidad Catodlica del Peru

1.2.3 Modalidad a distancia

Actividad: Curso General de Propiedad Intelectual

7



Fecha: 01 de junio al 15 de junio de 2003

Institucion: Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI

Actividad: Curso sobre Gestion y Evaluaciéon de Patentes

Fecha: 01 de noviembre al 19 de diciembre de 2004

Instituciéon: Oficina Espafola de Patentes y Marca (OEPM) -
Fundacién Centro de Educacion a Distancia para el

Desarrollo Econémico y Tecnolégico (CEDDET)

Actividad: Curso de Actualizacion en la apreciacion de la novedad y
la actividad inventiva en el examen de patentes
Fecha: 31 de marzo al 06 de abril de 2008
Instituciéon: Oficina Espafiola de Patentes y Marca (OEPM) -
Fundacion Centro de Educacion a Distancia para el

Desarrollo Econémico y Tecnolégico (CEDDET)

Actividad: Curso avanzado sobre patentes
Fecha: 09 de marzo al 17 de mayo de 2010

Institucion: Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI

Actividad: Curso Especializado sobre Biotecnologia y Propiedad
Intelectual
Fecha: 27 de septiembre al 16 de diciembre de 2010

Institucion: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI

Actividad: Curso sobre Disefios Industriales

Fecha: 19 al 25 de septiembre de 2010

Institucion: Oficina Espanola de Patentes y Marca (OEPM) —
Fundacion Centro de Educaciéon a Distancia para el

Desarrollo Econdmico y Tecnolégico (CEDDET)

1.2.4 Actividades



Expositor en la Charla sobre Patentes organizada por la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (Junio 2004).

Expositor en el Taller. Tecnologia y propiedad industrial en las
Universidades Publicas, organizado por la Oficina de Coordinacion de
Centros de Produccién de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (junio 2005).

Expositor en el Seminario. Importancia de las Patentes como factor de
desarrollo tecnolégico, organizado por la Oficina Académica de
Investigacion de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Octubre
2005).

Expositor en el Seminario. Importancia de las Patentes como factor de
desarrollo tecnoldgico, organizado por la Facultad de Ingenieria y
Arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres (Noviembre
2005).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como
Informacion Tecnoldgica, organizado por la Universidad Nacional del
Santa (Noviembre 2006).

Expositor en el Taller. Propiedad Intelectual - Patentes de invenciéon y
modelos de utilidad, organizado por el Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial — SENATI (Febrero de 2007).
Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como
Informaciéon Tecnoldgica, organizado por la Universidad Nacional del
Altiplano (Mayo 2007).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como
Informacion Tecnolbgica, organizado por la Universidad Nacional
Amazédnica (Junio 2007).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como
Informaciéon Tecnoldgica, organizado por la Escuela Naval del Peru
(Julio 2007).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como
Informacién Tecnolégica, organizado por la Universidad Nacional del
Centro del Peru (Septiembre 2007).



Expositor en los Talleres | y Il sobre Propiedad Intelectual - Patentes,
organizado por el Vicerrectorado de Investigacién de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (Octubre y noviembre 2007).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como
Informacién Tecnolégica, organizado por la Universidad de Lima (Abril
2008).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como
Informacion Tecnolégica, organizado por la Universidad Nacional
Santiago Antunez de Mayolo (Junio 2008).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como
Informaciéon Tecnolégica, organizado por la Universidad Privada de
Tacna (Septiembre 2008).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como
Informaciéon Tecnologica, organizado por la Universidad Catolica de
Santa Maria (Septiembre 2008).

Expositor en el Taller. La Proteccién de los disefios industriales,
organizado por la Pontificia Universidad Catdlica del Peru (Diciembre
2008).

Expositor en el Taller. Importancia de las patentes en la investigacion
cientifica y el desarrollo tecnolégico, organizado por el Area
académica de investigacion de la Universidad Inca Garcilaso de la
Vega (Enero 2009).

Expositor en los Talleres | y Il sobre Propiedad Intelectual — Patentes:
Aspectos legales y técnicos, organizado por Universidad Nacional de
Ingenieria (Agosto y noviembre 2009).

Expositor en el Taller Iltinerante sobre el Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes, organizado por la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) e INDECOPI en Iquitos (Abril de 2010).
Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como
Informacion Tecnoldgica, organizado por la Universidad Particular
Cayetano Heredia (Mayo 2010).
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Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como
Informaciéon Tecnolégica, organizado por la Universidad Catdlica San
Pablo (Octubre 2010).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como
Informaciéon Tecnoldgica, organizado por la Pontificia Universidad
Catodlica del Peru (Junio 2011).

Expositor en el | Encuentro de Innovadores de la Regién Cusco,
organizado por el Consejo Regional de Ciencia, Tecnologia e
Innovaciéon de Cusco — CORCYTEC (Septiembre 2011).

Expositor en el Foro Nacional de Investigacion Universitaria,

organizado por la Asamblea Nacional de Rectores (Noviembre 2011).

1.2.5 Logros y publicaciones

a. Publicacion del CD Interactivo jAprende a patentar tus inventos!,
editado por el Area de Fomento de la Competencia e Innovacion
del INDECOPI a cargo de la Gerencia General.

b. Publicacién de la Guia para solicitar una patente en el Peru y el
extranjero, Lo que un inventor debe saber sobre el sistema de
patentes y el PCT, editada por la Direccion de Invenciones y
Nuevas Tecnologias del INDECOPI y el Programa de Ciencia y
Tecnologia - FINCyT.

1.2.6 Experiencia mas significativa

Como parte del trabajo desarrollado en INDECOPI, ya sea en

calidad de Coordinador técnico, examinador de patentes y/o expositor en

diversos eventos relacionados con las patentes como fuente de informacion

tecnolégica para el desarrollo del pais, de manera recurrente se ha

observado desconocimiento en las organizaciones vinculadas con la

investigacion e innovacién tecnologica sobre el sistema de patentes y el uso

de los documentos de patentes.
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Sin embargo, también se ha apreciado que una vez que se
tiene un acercamiento con el sistema de patentes, se muestra un marcado
interés en poder conocer mas acerca del sistema y la utilidad que les puede
brindar la informacion que se obtiene a través de los documentos de

patentes.

Por ello, considero que ha sido una experiencia significativa el
poner al alcance de las organizaciones vinculadas con la investigacion e
innovacioén tecnoldgica del pais, a través de los distintos talleres dictados, las
ventajas del sistema de patentes y, especificamente, la informacion valiosa
que se puede obtener a través de los documentos de patentes de manera
que puedan utilizar dicha informacion en el desarrollo de proyectos de
investigacion, asi como en los proyectos efectuados dentro de los centros de

investigacion universitarios, y planes de negocio.
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CAPITULO II
CONTEXTO DONDE SE DESARROLLO LA EXPERIENCIA

2.1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion
de la Propiedad Intelectual — INDECOPI

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI) fue creado en noviembre
de 1992, mediante el Decreto Ley N° 25868.

El INDECOPI tiene como funciones la promocién del mercado y la
proteccién de los derechos de los consumidores. Ademas, fomenta en la
economia peruana una cultura de leal y honesta competencia,
resguardando todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos

distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnologia.

El INDECOPI es un organismo publico especializado adscrito a la
Presidencia del Consejo de Ministros, con personeria juridica de derecho
publico interno. En consecuencia, goza de autonomia funcional, técnica,
economica, presupuestal y administrativa (Decreto Legislativo N° 1033).
Como resultado de su labor en la promocion de las normas de leal y honesta
competencia entre los agentes de la economia peruana, el INDECOPI es
concebido en la actualidad como una entidad de servicios con marcada
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preocupacion por impulsar una cultura de calidad para lograr la plena

satisfaccion de sus clientes: la ciudadania, el empresariado y el Estado.

El INDECOPI ha implementado un sistema de gestién de la calidad con
el objeto de procurar la satisfaccion de los usuarios a través de la mejora
continua de los servicios ofrecidos. La accion es guiada por el compromiso
con los principios de la gestion de la calidad y el cumplimiento de los

requisitos estipulados por la Norma Técnica Peruana (NTP-ISO 9001:2009).

2.1.1 Estructura organizacional

La estructura organizativa del INDECOPI busca presentar un
mensaje uniforme de promocion de la leal y honesta competencia en el
mercado, respetando la autonomia funcional de los érganos encargados de
aplicar las normas especificas. De esta forma, es posible distinguir los
siguientes estamentos: el Consejo Directivo, los Organos Funcionales,

Econdmicos y la Administracion.

a) Consejo Directivo

El Consejo Directivo es el 6rgano maximo de la administracion. Es
conducido por el Presidente, quien ejerce la representacién institucional del
INDECOPI. Su labor es establecer las politicas generales, administrar la

imagen de la institucion y liderar la labor de difusidbn y comunicacion.

Este 6rgano cuenta con el apoyo de un Consejo Consultivo integrado por
destacados y prestigiosos miembros de los diversos sectores del ambito

publico y privado vinculado con el rol del INDECOPI.

Los resultados de esta permanente labor constituyen los insumos para el
trabajo diario de las Comisiones, Direcciones y Salas del Tribunal del

INDECOPI y permiten elaborar la agenda de temas de politica institucional.
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b) Organos funcionales

Promueven las normas que permiten el correcto desenvolvimiento de los
agentes econOmicos en el mercado, garantizando que su actuacion se
oriente hacia el respeto de los derechos de los consumidores, las normas de

la leal y honesta competencia y todas las formas de propiedad intelectual.
c¢) Administraciéon

La funcion administrativa es desarrollada directamente por una Gerencia
General y las demas gerencias. El disefio institucional cuida, sin embargo,
de preservar la autonomia de los drganos funcionales respecto de la
Administracién. Esta concepcidn refuerza significativamente el caracter

técnico y autdbnomo de las decisiones que se adoptan.

ll Indecopi Organigrama Institucional vigente
TR (D.S. N2009-2009-PCM)

Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la
Propiedad Intelectual

Consejo & 0'9'"‘:‘,
______________ - Directivo Sonmaees

Organo de
Control
Institucional

[ 1
Salade Salade Salade
Propledad Defensade la Defensadela
Intelectual Competencia 1 Competencia 2

! Comision de
L] procedimientos

T
Geroncia de
Estudios

Gerencia de
Economicos

nnnnnnn

Propiedad Intelectual

Sub Gerencia de Area de Ejecucion
Recursos Humanos Coactiva

Sub Gerencia de

Area do Gestion

inanzas y
Pl A delaCalidad

LEYENDA
____Relacién Jerarquica
..... Relacion de coordinacion

Fuente: INDECOPI

2.2 Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias
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La Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias (en adelante DIN)
es el érgano funcional competente para conocer y resolver las solicitudes de
patentes de invencion, patentes de modelos de utilidad, disefios industriales,
certificados de proteccion, conocimientos colectivos de pueblos indigenas,
esquemas de trazado de circuitos integrados y certificados de obtentor de

nuevas variedades vegetales.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 42° de la Ley de
Organizacion y Funciones del INDECOPI, aprobada mediante Decreto
Legislativo N° 1033, se cre6 la Comision de Invenciones y Nuevas
Tecnologias como parte de la Direccidon, encargada de conocer y resolver,
en primera instancia administrativa, los procesos contenciosos derivados de
los registros inscritos por la Direccidon (oposiciones y nulidades), incluyendo
los procedimientos por infraccion a los derechos de propiedad industrial en

cuanto a los registros que la Direccion inscribe.

Por otro lado, la Direccibn es competente en registrar los actos
modificatorios referidos a derechos inscritos, tales como transferencias,
cambios de nombre, domicilio, licencias de uso, entre otros. Tiene, ademas,
a su cargo el listado de licencias de uso de tecnologia, asistencia técnica,

ingenieria basica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero.

Asimismo, brinda al usuario distintos servicios tales como la busqueda
de informacién tecnologica, el suministro de documento completo de
patente, busqueda de antecedentes y la orientaciéon para la adecuada

presentacion de las solicitudes de registro.

Se regula por la Ley de Organizacion y Funciones del INDECOPI, la
Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina (Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial, (anexo 1), la Decisién 689 de la Comision de la
Comunidad Andina (Adecuacién de determinados articulos de la Decision
486), el Decreto Legislativo N° 1075 (Anexo 2) que aprueba disposiciones
complementarias a la Decision 486, por la Decision 345 de la Comision de
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la Comunidad Andina (Régimen Comun de Proteccién a los Derechos de los
Obtentores de Variedades Vegetales), asi como por el Decreto Supremo N°
035-2011-PCM vy por la Ley N°27811 que establece el Régimen de
Proteccion de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indigenas

vinculados a los recursos bioldgicos.
2.2.1 Misién
Administrar, moderna y eficientemente, sistemas de propiedad
intelectual que promuevan la innovacion tecnolégica y pongan en valor las
creaciones e invenciones en el mercado.
2.2.2 Visidn
Promover efectivamente la innovacién tecnologica en el pais a
través de los sistemas de propiedad intelectual administrados y de la

divulgacion de la tecnologia contenida en los mismos.

A continuacion, se aprecia la estructura organizativa de la DIN:

COMISION DIRECCION
Procedimientos L?|j|‘-.[|=_\-r|c“>5r_,5q
SECRETARIA
TECHICA SUBDIRECTION

drea de Farmacia Arga de Varedades

y Auea de Ingenieria Vegetales y Conoc. Area Legal
Biotecnolagia Colectivas
~—— J

Procedimientos No Contenciosos

Elaboracién: el autor
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2.2.3 Funciones

b)

d)

Son funciones de la DIN:

Conocer y resolver, en primera instancia administrativa, las
solicitudes de patentes de invencion, patentes de modelos de
utilidad, disefos industriales, esquemas de trazado de circuitos
integrados, certificados de obtentor de nuevas variedades
vegetales y conocimientos colectivos de pueblos indigenas que se
presenten ante la Direccion. A través de la Comision de
Invenciones y Nuevas Tecnologias, conoce los procesos
contenciosos (oposiciones y nulidades) derivados de los registros
inscritos por la Direccidon, incluyendo los procedimientos por
infraccion a los derechos de propiedad industrial sobre los registros
que la Direccion inscribe, tramitando las denuncias por infraccién a

los derechos antes citados.

Otorgar patentes de invencion, patentes de modelos de utilidad,
certificados de obtentor, registros de disefos industriales, registros
de esquemas de trazado de circuitos integrados y registros de

conocimientos colectivos de pueblos indigenas.

Registrar los actos modificatorios referidos a los derechos inscritos,
tales como transferencias, cambios de nombre, de domicilio,
licencias de uso, etc. La Direccion tiene a su cargo, ademas, el
listado de licencias de uso de tecnologia, asistencia técnica,
ingenieria basica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen

extranjero.

Difundir la informacion tecnolégica contenida en los documentos de

patentes.
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2.2.4 La DIN en numeros

A continuacién, se presenta informacién estadistica de la
Direccién entre los afios 2005 y 2011, de las dos modalidades que generan
documentos de patentes, las patentes de invencion y los modelos de
utilidad, tanto de solicitudes presentadas y otorgadas de nacionales como

extranjeros.

Solicitudes de patentes de invencion presentadas entre los afios 2005 — 2011
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1200 ~
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300 -

922
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400 -

200 - -
26 30 28 31 37 39

0 —

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

—— Nacionales ——Extranjeros

Fuente: Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias - INDECOPI

La tendencia de solicitudes presentadas en el cuadro anterior se
mantuvo creciente hasta el afio 2008 donde se alcanzé la cifra de 1504
solicitudes presentadas. Sin embargo, desde el afio 2009 se observo una
reduccién de 657 solicitudes presentadas en el afio 2009 a 261 en 2010.
Este hecho se debi6 a la adhesion del Peru al Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes (6 de junio del 2009), que incorpora un procedimiento
internacional que permite a los usuarios extranjeros presentar solicitudes de
registro internacionales a través de oficinas receptoras en sus paises de
origen. Esta presentacion internacional tendra todos los efectos de una
presentaciéon nacional cuando, luego de la fase internacional de hasta 30
meses, dichas solicitudes ingresen efectivamente a los paises destino, en

este caso, el Peru. En tal sentido, la mayoria de solicitudes de patentes
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provenientes de solicitantes extranjeros habria ingresado a tramite
internacional a través del PCT, en lugar de ingresar a tramite directamente

en la DIN como lo hacia hasta junio del 2009.

Solicitudes de patentes de invencién otorgadas entre los afios 2005 — 2011
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Fuente: Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias - INDECOPI

Las solicitudes de patente de invencién otorgadas entre estos afios
se han mantenido casi constantes, tanto en las solicitudes presentadas por

nacionales como extranjeros.

Solicitudes de patentes de invencion presentadas por nacionales y extranjeros entre
los afios 2005 — 2011

m|5%

HNACIONALES
B EXTRANJEROS

B 95%

Fuente: Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias - INDECOPI
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En el cuadro anterior, se observa que gran parte de las solicitudes

de invencion presentadas ante la DIN son de solicitantes extranjeros.

Solicitudes de modelos de utilidad presentadas entre los afios 2005 — 2011
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Fuente: Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias - INDECOPI

En el cuadro anterior, se observa que gran parte de las solicitudes
de modelos de utilidad presentadas ante la DIN son de solicitantes

nacionales.

Solicitudes de modelos de utilidad otorgadas entre los afios 2005 — 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

——Nacionales —=— Extranjeros

Fuente: Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias - INDECOPI

21



Solicitudes de patentes de invencion y modelos de utilidad presentadas por universidades

peruanas entre los afios 1982 — 2011

SR N TR R

‘ B Universidades Nacionales y Particulares ‘

Fuente: Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias - INDECOPI
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CAPITULO Il
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1 Identificacion del problema

El desconocimiento de las patentes como fuente de informacién
tecnologica por parte de las organizaciones vinculadas con la investigacion e
innovacion tecnologica es una problematica en nuestro pais, por ello, como
se menciond en el Capitulo |, la experiencia mas significativa dentro de estos
13 afios de labor profesional en el INDECOPI esta relacionada con la
difusién de las patentes como fuente de informacion tecnoldgica, ya que
parte de la labor dentro de la Institucion esta referida con la ensefianza de
los temas vinculados con el sistema de patentes y el uso de la informacién

tecnoldgica.
A continuacion, a través de la aplicacibn de una herramienta de la

Ingenieria industrial como es el diagrama de Ishikawa (causa-efecto) se

observan las posibles causas que explicarian la problematica mencionada:
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Elaboracion: el autor

Como se observa las causas son de indole diversa, el presente trabajo
se centrara en la causa relacionada con el desconocimiento de las patentes,
por parte de las organizaciones vinculadas con la investigacion e innovacion
tecnoldgica del pais, causa que se encuentra estrechamente vinculada con

las funciones y experiencia profesional adquirida en INDECOPI.

La problematica mencionada se ve reflejada en una encuesta aplicada
por INDECOPI a estudiantes, docentes e investigadores de facultades de
ciencias e ingenieria durante el afio 2010. El 50% de la muestra no asocia el
concepto de invencién patentable a solucién técnica aplicada, y mas bien lo
relaciona con el concepto de descubrimiento o producto de la inspiracion
humana. El 64% de la muestra cree que una patente protege cualquier tipo
de intangible y el 59% no conoce el principio de territorialidad de las
patentes. Asimismo, el 69% no sabe que una patente tiene vigencia de 20
afnos desde la fecha de presentacion de la solicitud, y el 37% cree que para
obtener una patente debe presentarse una muestra fisica de la invencién
ante la Direccion de Patentes. Finalmente, el 80% no ha tenido acercamiento
al sistema de patentes en ningun curso, charla o programa de estudio
(INDECORPI, 2010).
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Ademas, las cifras de solicitudes de patentes presentadas por
nacionales, reafirman la escasa cultura de propiedad intelectual en el pais El
promedio de solicitudes de patentes de invencidn presentadas por
nacionales en los ultimos 10 afos (2002-2011) es de 33.8% con una
desviacion estandar de 5; y el promedio de solicitudes de modelos de
utilidad presentadas por nacionales en el mismo periodo es de 66.2% con

una desviacion estandar de 9.

Solicitudes de patentes de invencidn presentadas por nacionales entre los afios
2002 - 2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

—— Solicitudes presentadas

Fuente: Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias — INDECOPI

Solicitudes de modelo de utilidad presentadas por nacionales entre los afios 2002 — 2011
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El promedio anual de solicitudes de patentes1 presentadas por
universidades peruanas en toda la historia del INDECOPI hasta el 2010 es
de 1.3; es decir, en total INDECOPI ha recibido solo 37 solicitudes de
patentes por parte de universidades, de las cuales solo 10 han sido

otorgadas hasta la fecha.

Cabe recalcar que durante 2010 y 2011, INDECOPI emprendidé un
proyecto de identificacion y rescate de materia patentable entre los
proyectos de I1+D de las universidades. Esto resulté en que, durante el aho
anterior, se hayan presentado 16 solicitudes de patentes provenientes de
universidades peruanas (ver siguiente cuadro). Las lecciones aprendidas en
este proyecto demuestran que el principal escollo para que el precario
sistema de innovacion peruano comience a utilizar los sistemas de
propiedad intelectual es la falta de cultura. Esto incluye falta de organizacién
y normatividad interna para la gestién de la innovacion, falta de motivaciéon
en los inventores e innovadores para acudir al sistema de propiedad
intelectual, un profundo desconocimiento generalizado y falta de

especialistas para la asesoria adecuada.

Solicitudes de patentes de invencion y modelos de utilidad presentadas por universidades

peruanas entre los afios 2002 — 2011

=~ aonm BEREBEEBRE

Fuente: Direcciéon de Invenciones y Nuevas Tecnologias - INDECOPI

Considerando la problematica expuesta, el presente trabajo tiene como

objetivo demostrar la importancia de las patentes como fuente de

! Incluye solicitudes de patentes de invencion y patentes de modelos de utilidad.
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informacién tecnologica para el desarrollo del pais para lo cual se realizara
previamente una explicacion de los conceptos basicos del sistema de
patentes, asi como del contenido de los documentos de patente, de manera
que sea posible analizar plenamente el impacto tecnoldégico que tienen

dichos documentos.

3.2 Conceptos basicos

3.2.1 Las invenciones

En el sistema de patentes, se considera que una invencion es
una nueva solucién técnica a un problema técnico en cualquier campo de

la tecnologia con la finalidad de satisfacer una necesidad.

En ese sentido, el encontrar soluciones tanto a problemas
cotidianos como mas complejos puede dar lugar a invenciones. Asi, una
invencion puede ser un producto (maquina, aparato, herramienta,
dispositivo, sustancia, o0 compuesto quimico) o un procedimiento

(procesos, métodos, entre otros).

3.2.2 Las patentes

Una patente es el titulo de propiedad que otorga el Estado a la
persona que la solicita, siempre y cuando la invencién para la cual se
solicita la proteccion cumpla con los requisitos establecidos en la
Legislacion. Este titulo le otorga a su titular el derecho exclusivo de
explotacion de su invencién por un tiempo determinado y en el territorio

donde se ha solicitado la patente.

Las patentes constituyen incentivos para las personas, ya que les
ofrece reconocimiento por su creatividad y recompensas materiales por sus
invenciones comerciales. Estos incentivos alientan la innovacion, que
garantiza la mejora constante de la calidad de la vida humana.
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Las invenciones patentadas han invadido todos los aspectos de
la vida humana, desde la luz eléctrica (Edison y Swan) al plastico
(Baekeland), pasando por los boligrafos (Biro) y los microprocesadores

(Intel), por ejempilo.

Todos los titulares de patentes deben, a cambio de la proteccion
de la patente, divulgar la informacion sobre su invenciéon, a fin de
enriquecer el conocimiento técnico del mundo. Este creciente volumen de
conocimiento publico promueve una mayor creatividad e innovacién en
otras personas. Asi pues, las patentes proporcionan no so6lo proteccion
para el titular sino, asimismo, informacion e inspiraciéon valiosa para las

futuras generaciones de investigadores e inventores.

¢, Qué tipo de proteccién ofrece una patente?

La proteccion de una patente significa que la invencion no puede
ser fabricada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el

consentimiento del titular de la patente.

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede -
o0 no - utilizar la invencién patentada durante el periodo en el que esta
protegida la invencion. El titular de la patente puede dar su permiso o
licencia a terceros para utilizar la invencion de acuerdo con los términos
establecidos de comun acuerdo. El titular puede vender el derecho a la

invencion a un tercero, que se convertira en el nuevo titular de la patente.

En efecto, el articulo 52 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina establece que:

“La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras
personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los
siguientes actos:

a) Cuando en la patente se reivindica un producto:
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i) Fabricar el producto;
i) Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o

importarlo para alguno de estos fines; vy,

b) Cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
i) Emplear el procedimiento; o
i) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal
a) Respecto a un producto obtenido directamente

mediante el procedimiento.

Cuando la patente expira, finaliza la proteccion y pasa al dominio
publico; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la
invencién y esta puede estar disponible para la explotaciéon comercial por
parte de terceros?.

Las patentes pueden ser de dos tipos:
a) Patentes de invencion

Es un titulo de propiedad que se otorga a todo nuevo producto o
procedimiento que ofrece una nueva solucién técnica a un problema
técnico. Las patentes de invencidn en el caso del Peru se otorgan a
invenciones de "mayor categoria" y tienen un plazo de duracién de veinte
(20) afios, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.

Ejemplo: Pafial desechable con gel absorbente.

Problema técnico: Escaldaduras e irritacidon en la piel del bebé

debido al contacto de la superficie humeda con su piel.

Solucion técnica: Panal desechable con una estructura que

contiene un gel absorbente con mayor capacidad de retencién de liquidos.

2 Decision 486, articulo 50.- La patente tendra un plazo de duracion de veinte afios contado
a partir de la fecha de presentacion de la respectiva solicitud en el Pais Miembro.
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Fuente: http://www.google.com/imghp?hl=en&tab=wi

b) Patentes de modelo de utilidad

Es un titulo de propiedad que se otorga a una invenciéon que
consiste en una nueva forma, configuracién o disposicién de elementos, de
algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u objeto ya
conocido (o de alguna parte del mismo), que permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilizacién o fabricacién del objeto que le incorpore o que

le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Se puede decir que en el caso del Peru un modelo de utilidad
es una invencion de "menor categoria" y tiene un plazo de duracion de
diez (10) anos, contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud®.

Para comprender mejor el concepto de modelo de utilidad, se
pueden sefalar las siguientes caracteristicas®:

- Se manifiesta a través de una configuracion externa, estructura interna,
incorporacion o nueva disposicion de elementos.

- Esta nueva configuracion o incorporacion de elementos debe mejorar la
utilidad, proporcionarle un efecto técnico o ventaja practica que antes no
tenia.

Ejemplo: Cubeta de hielo mejorada.

Problemas técnicos: Los cubos de hielo se impregnan del olor de

® Decision 486, articulo 84.- El plazo de duracién del modelo de utilidad sera de diez afos
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud en el respectivo Pais Miembro.

* Manual Informativo para solicitantes de Modelo de Utilidad. Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas.
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los alimentos guardados cerca de estos. No es posible colocar alimentos
encima de la cubeta, lo que reduce el espacio disponible. Es dificil controlar
el numero de cubos de hielo que se sacan de una vez.

Solucién: Cubeta para hielo con tapa que consta de rieles a los
lados de mayor longitud para el deslizamiento de la tapa y que lleva en un

extremo de la tapa una abertura del tamafo de un cubo.

Fuente: http://www.google.com/imghp?hl=en&tab=wi

3.3 El Sistema de patentes

El sistema de patentes en el Peru se encuentra regulado a través de la
Decisiéon N° 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, la cual establece
el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, aplicable a todos los Estados
Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador

y Peru).

En la Decision N° 486, se establece el plazo de duraciéon de una patente,
los requisitos que debe cumplir una invencion para ser susceptible de
proteccion, el tramite de una solicitud de patente, las modalidades de
proteccién existentes, los plazos que tiene el solicitante para cumplir con los
requerimientos que se hagan, los derechos de los titulares, entre otros
aspectos. Es importante que las personas que deseen solicitar una patente
en el Peru o en el extranjero conozcan cual es la legislacion vigente en la

materia, a fin de estar informados de sus derechos y obligaciones.
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Recordemos que hemos mencionado que la patente es un titulo de
propiedad otorgado por el Estado que otorga un derecho de exclusividad por
un tiempo limitado y en un territorio determinado. Sin embargo, no toda
invencion es susceptible de ser protegida por una patente. En efecto, el
sistema de patentes exige el cumplimiento de algunas condiciones objetivas
para otorgar derechos exclusivos sobre las invenciones. Dichas condiciones
estan previstas en las leyes vigentes sobre la materia y estan referidas a la
novedad, el nivel inventivo (también conocido como “altura inventiva” o

“actividad inventiva”) y la aplicacion industrial de las invenciones.

Asi, el articulo 14 de la Decision N° 486 establece lo siguiente:

“Los paises miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre
gue sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial”.

Ademas de cumplir con estos requisitos, es esencial que cuando se
solicite la patente, se describa la invencion de manera suficientemente clara

y completa®.

3.3.1 Novedad

® Decision N° 486, articulo 28.- La descripcion debera divulgar la invencion de manera
suficientemente clara y completa para su comprensién y para que una persona capacitada
en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripcion de la invencion
indicara el nombre de la invencion e incluira la siguiente informacion:

a) El sector tecnologico al que se refiere o al cual se aplica la invencion.

b) La tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese util para la comprension
y el examen de la invencién, y las referencias a los documentos y publicaciones
anteriores relativas a dicha tecnologia.

c) Una descripcion de la invencion en términos que permitan la comprension del
problema técnico y de la solucion aportada por la invencién, exponiendo las
diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior.

d) Una resefia sobre los dibujos, cuando los hubiera.

e) Una descripcién de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar
a la practica la invencioén, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser
éstos pertinentes.

f) Una indicacion de la manera en que la invencion satisface la condicién de ser
susceptible de aplicacion industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o de
la naturaleza de la invencion.
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La primera condicion para que una invencion pueda ser protegida
por una patente es que sea nueva. Al respecto, el articulo 16 de la Decisiéon
N° 486 establece lo siguiente:

“Una invencién se considerara nueva cuando no esta comprendida
en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprendera todo lo que
haya sido accesible al publico por una descripcion escrita u oral, utilizacién,
comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de

la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

Conforme al citado articulo, debe entenderse que una invencion
sera novedosa siempre y cuando supere el estado de la técnica
(denominado también como arte previo). En este sentido, es indispensable
que la invencidon no haya estado a disposicién del publico (bien sea porque
haya sido publicada, descrita, expuesta o conocida) previamente a la
presentacion de la solicitud de patente. Es importante sefialar que la
novedad es un concepto absoluto y no relativo, pues se exige que sea de
naturaleza universal y no unicamente en relacién con el territorio donde se

pretende la proteccion.
La evaluacion de novedad por parte de los examinadores de
patentes, evita que se otorguen patentes para invenciones que no sean

nuevas y que ya existan.

Ejemplo®;

6 Ejemplo 49 del Manual Practico para la formacion de examinadores de patentes, p. 132

33



EVALUACION DE NOVEDAD

Titulo: “METODO PARA RECUPERAR COBRE DESDE UN MINERAL DE SULFURO DE
COBRE”

CIP7: C22B 3/18; C22B 3/04; C22B 3/06

REIVINDICACION ANALIZADA:

“Un método para recuperar cobre desde un mineral de sulfuro de cobre, en un reactor, que
incluye los pasos de lixiviar al mineral en una pulpa de cloruro acido o pulpa mixta de
cloruro/sulfato, en presencia de oxigeno disuelto, manteniendo el potencial de la superficie del
mineral por debajo de 600mV (vs. SHE, para causar la disoluciéon del sulfuro de cobre desde la
pulpa”. (Reivindicacion 1)

ESTADO DE LA TECNICA:

Documento D1: US 4 571 387 / BRUYNESTEYN, Albert y otros / Fecha de publicacion:
18/02/1986 /"Proceso de lixiviacion biolégico-acido”.

Este documento describe un proceso de lixiviacion de cobre a partir de una mena que comprende
sulfuro de cobre, en particular cobre de mena que comprende calcopirita. El proceso descrito en
este documento comprende el paso de lixiviar la calcopirita manteniendo la temperatura entre 10°C
y 40°C vy el potencial de oxidacion del medio se mantiene entre 540mV y 660 mV (vs SHE). Este
proceso se realiza en presencia de oxigeno disuelto. Uno de los ejemplos del documento sefiala
que este paso se realiza en un tanque con deflectores de plastico en un medio de lixiviacion acido
el que contiene sulfato y cloruro.

COMPARACION
REIVINDICACION 1 DOCUMENTO D1
Método para recuperar cobre desde un Proceso de lixiviacion de cobre a partir de
mineral de sulfuro de cobre, en un reactor, una mena que comprende sulfuro de
que incluye los pasos de: cobre, el cual comprende:

Lixiviar al mineral en una pulpa de cloruro Lixiviar la calcopirita en presencia de

acido o pulpa mixta de cloruro/sulfato, en oxigeno disuelto, en un medio de
presencia de oxigeno disuelto. lixiviacién acuosa acida que contiene

sulfato y cloruro.

Mantiene el potencial de la superficie del Mantiene el potencial de oxidacion del
mineral por debajo de 600mV (vs. SHE) medio entre 540mV y 660mV (vs. SHE)
para causar la disolucién del sulfato de

cobre.

ANALISIS: E| contenido de la reivindicacion 1 se encuentra descrito en el documento D1, pues
todas las caracteristicas esenciales de la reivindicacién se hallan presentes en el documento D1,
tal como se observa del cuadro comparativo.

CONCLUSION: El contenido de la reivindicacion 1 esta anticipado por el contenido de D1, por
tanto la reivindicacion 1 NO es nueva.
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3.3.2 Nivel inventivo

La segunda condicién necesaria para otorgar una patente es el
nivel (altura, paso o actividad) inventivo. Esta condicion implica que la
invencion no debe derivarse o desprenderse de manera obvia ni evidente a
partir del estado de la técnica precedente (es decir, de los conocimientos
que ya se tenian en el campo o area especifica en el que se inserta la

invencién) para un experto en la materia.

Asi, el articulo 18 de la Decision N° 486 establece lo siguiente:

“Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para
una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese

derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Durante la evaluacion del nivel inventivo, el examinador de
patentes debe determinar si la solucion planteada resulta evidente a la luz de
lo que se conocia hasta ese momento. Para ello, el examinador debe
ponerse en el lugar de “la persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente”. Este analisis es complejo, pues al
momento de realizar la evaluacion el examinador ya conocera la solucién
propuesta, por lo que es dificil determinar la ‘no obviedad’ de esta solucion,
cuando ya se ha tenido acceso a la misma como parte de la descripcién de
la solicitud. EI rol de “la persona del oficio normalmente versada en la

materia” es primordial durante esta evaluacion.

Ejemplo”:

7 Ejemplo 64 del Manual Practico para la formacion de examinadores de patentes, p. 160.
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ANALISIS DE NIVEL INVENTIVO
(APLICACION DEL METODO PROBLEMA-SOLUCION)

Titulo: “REBANADORA DE PRODUCTOS PANADEROS DE FORMA CIRCULAR”
CIP;: B62D 3/24; BS6D 1/02
Fecha de publicacion: 12/07/ 2007

RESUMEN DE LA SOLICITUD: Se refiere a una rebanadora automatica de productos
panaderos de forma circular, que comprende una estructura de soporte de una placa base
corrediza con un medio de accionamiento que le transmite movimiento longitudinal en vaivén. La
placa sostiene superiormente un plato que inferiormente comprende un medio de impulsion
giratorio. Sobre el plato giratorio se coloca el producto panadero a rebanar. Comprende,
ademas, un medio rebanador accionado por un motor, el cual se dispone sobre el plato
giratorio, para efectuar cortes diametrales en el producto. La placa corrediza pasa por el
producto panadero a través del medio rebanador, efectuando cortes diametrales durante su
desplazamiento. El plato giratorio se mantiene inmévil vy al final de la carrera longitudinal en
cada extremo, se hace girar el plato ciertos grados.

ANALISIS DE NIVEL INVENTIVO:

A) Determinacion del estado de la técnica mas cercano:

Documento D1: US 4,565,053 / BROWNE vy otros / Fecha de publicacion: 21/01/1986 /
“Procesador para dividir productos de pasteleria e insertar separadores”.

Se refiere a un procesador de pasteleria que tiene una estructura base y un plato giratorio
montado sobre ésta. Una columna principal es montada también sobre dicha estructura y
una pista de cuchilla vertical sobre ésta. Un portador de cuchilla y la cuchilla son, ademas
montadas reciprocamente sobre la pista de modo que diez deslizable de arriba hacia abajo
respecto del plato giratorio y del producto de pasteleria ubicado sobre dicho plato. Este
aparato divide o corta el producto en rebanadas posicionalmente exactas y las separa
mediante un separador, tal como una pieza de papel recubierto. Este aparato reduce la
manipulacion del producto y el dafio causado sobre las porciones cortadas.

1)  ¢Cual es el estado de la técnica mas proximo?: D1

B) Determinacion del problema técnico a resolver:

2) ;Cual es la diferencia entre la invencion reivindicada y el estado de la técnica mas
proximo? El corte del producto se realiza cada vez que el plato giratorio que soporta el
producto, se desliza en direccion del portador de la cuchilla, permaneciendo éste
inmovil en su sitio y sélo con un movimiento de rotacion de la cuchilla (en D1 el
producto es cortado una vez que se ubica en una segunda posicion fija debajo de la
cuchilla y por accion del cortador de la cuchilla).

3) ¢Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia? Realizacion de cortes radiales de
manera eficiente y automatica, minimizando la intervencion manual y obteniendo cortes
precisos y de excelente apariencia.

4) ;Cual es el problema técnico de la invencion reivindicada? Las maquinas de rebanado
automaticas existentes no permiten realizar un rebanado apropiado, donde las
rebanadas tengan tamafios y pesos similares.

... continlia
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.. continuacion

C) Analisis de la evidencia / no-evidencia de la invencion a partir del estado de la
técnica:

5) ¢El experto en la materia, sobre la base de los conocimientos del estado de la técnica
identificada y sin emplear capacidad inventiva alguna, hubiera reconocido ese
problema?: Sl

;Lo hubiera resuelto de la manera indicada? Si, por lo siguiente:

El estado de la técnica mas cercano, es decir el Documento D1, soluciona por si solo el
problema planteado en la solicitud, pues dicho la maquina descrita en dicho documento
permite obtener cortes radiales sobre productos de pasteleria de forma circular,
evitando la manipulacién de los operarios y realizando cortes precisos que permiten
lograr rebanadas tamafio y peso similar. Por lo tanto, se considera que lo solicitado
hubiera sido obvio para el experto en la materia.

3.3.3 Aplicacion industrial

El tercer requisito exigido para que una invencidn pueda ser
protegida por el derecho de patentes es el de la aplicacion industrial. Este
requisito implica que la invencidn sea susceptible de ser reproducida o

utilizada en cualquier tipo de industria o actividad productiva.

Asi, el articulo 19 de la Decision N° 486 establece lo siguiente:

“Se considerara que una invencidon es susceptible de aplicacion
industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo
de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad

productiva, incluidos los servicios”.

3.3.4 Exclusiones y excepciones de patentabilidad

Ademas de cumplir con los requisitos detallados en el punto

anterior para proteger invenciones mediante patentes, estas no deben estar
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incluidas dentro de las exclusiones y/o excepciones de patentabilidad
sefaladas por ley. En efecto, existen casos en los que aun cumpliendo con
los requisitos exigidos, no se protegeran algunas invenciones. Los
argumentos que subyacen a esta limitacion radican mas en cuestiones de
orden moral, ético, social o filoséfico que juridico, en aras del interés publico

de una sociedad determinada.

Hablamos de exclusiones en aquellos casos en que nos
encontramos frente a elementos que no son considerados como invenciones
porque no tienen efecto técnico, es decir, no representan soluciones
aplicadas a la resoluciéon de problemas técnicos concretos, y por tanto,

quedan fuera del ambito de proteccion del sistema de patentes.

Asi, el articulo 15 de la Decisibn N° 486 sefala que no se

consideraran invenciones los siguientes:

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos
matematicos;

Los descubrimientos “no enriquecen el acervo tecnolégico,
bloquean el progreso técnico y carecen de aplicabilidad industrial’®. Asi, la
ley natural de la gravedad o un nuevo planeta descubierto no seria
patentable.

Las teorias cientificas son “descripciones y explicaciones de la
realidad” que “describen la conformacion y relaciones causales existentes en
la naturaleza™. Las teorias cientificas “no arrojan un resultado operativo
concreto” Por ejemplo, la teoria cientifica que detalla los efectos médicos
del éter no seria patentable en si, pero si por ejemplo los aparatos

destinados a la produccién y utilizacion de este componentem.

8 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invencion. 2da Ed.
Buenos Aires: Heliasta, 2004, p. 793.
® Cabanellas, Op. Cit. p. 800
' Manual practico para la formacion de examinadores de patentes, p. 29.
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Los métodos matematicos, por su parte, carecen per se de
aplicabilidad industrial pues son construcciones de una serie de pasos o
reglas para la deduccién de resultados intelectuales. Asi, los razonamientos
matematicos, las ecuaciones, los teoremas y algoritmos no pueden ser

patentados.

b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la
naturaleza, los procesos biolégicos naturales, el material biolégico existente
en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o

germoplasma de cualquier ser vivo natural.

Un arbol como el roble o una rama o porcion del mismo, no podria
ser patentado por ser un ser vivo y no haber participado en su creacion el

ingenio del hombre.

Ejemplos de procesos biolégicos son la fotosintesis o la
fermentacion, los que no podrian ser patentados toda vez que se trata de un

proceso bioldgico existente en la naturaleza.

Los tejidos musculares, la sangre, el sudor o el hilo de seda de un
gusano serian materiales biolégicos. Dentro de esta definicion amplia, la
norma excluye también al genoma o germoplasma. Asi por ejemplo el
genoma de la papa o de un girasol no podria ser patentado. Asimismo, las
semillas de una manzana o de una planta cualquiera no podrian ser

patentadas.

c) Las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por el
derecho de autor.
Asi, una obra de teatro o un poema o una pelicula no podran ser

patentados en si pero si podran estar protegidos por el derecho de autor.

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, juegos o actividades econdmico-comerciales.
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Por ejemplo, las técnicas para el aprendizaje de idiomas, los
sistemas de planificacion del territorio, las técnicas de ensefianza o las

técnicas psicoanaliticas no serian patentables’”.

e) Los programas de ordenadores o el soporte l6gico como tales.

Los programas de computador como tales son el conjunto o
secuencia de instrucciones que hacen que el ordenador haga algo, es decir,
realice alguna tarea o accion especifica'®, nuestra legislacién no permite su

proteccién y los protege mediante los derechos de autor.

f) Las formas de presentar informacion.

Por ejemplo, las técnicas de disposicion de textos en una
biblioteca, toda vez que ellas se limitan a facilitar la lectura, ubicacion,
aprendizaje o utilizacion de los textos, mas no solucionan un problema

técnico.

Por otro lado, también existen algunas excepciones de patentabilidad
para algunos elementos que a pesar de ser invenciones no se protegen por

ser considerados contrarios a las creencias o valores de la sociedad.

Asi, el articulo 20 de la Decision N° 486 dispone que ciertas
invenciones no podran ser patentadas por motivos de orden publico o moral,

salud o vida, cuidado del medio ambiente, entre otros como:

a) Las invenciones cuya explotacion comercial en el territorio del
pais miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el
orden publico o la moral. Para estos efectos, la explotacion comercial de una
invencion no se considerara contraria al orden publico o a la moral solo
debido a la existencia de una disposicidon legal o administrativa que prohiba

0 que regule dicha explotacion.

"' Manual Practico para la formacién de examinadores de patentes, p. 31.
2 Manual Practico para la formacion de examinadores de patentes, p. 31.
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Por ejemplo, los métodos para la fabricacién de drogas prohibidas o
procedimientos para tortura no serian patentables. Tampoco lo serian los
procedimientos de modificacion de la identidad genética del ser humano,

pues irian en contra de su dignidad.

b) Las invenciones cuya explotacion 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. Para estos efectos, la explotacion comercial de una invencién no
se considerara contraria a la salud o la vida de las personas, de los
animales, o para la preservacion de los vegetales o del medio ambiente soélo
por razon de existir una disposiciéon legal o administrativa que prohiba o que

regule dicha explotacion.

El procedimiento para la fabricacion de una bomba atémica o cartas-
bombas no seria patentable en tanto afectaria la salud y la vida de las

personas asi como al medio ambiente.

c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente
biolégicos para la produccion de plantas o animales que no sean

procedimientos no biolégicos o microbiol6gicos.

Las plantas y animales como seres vivos, no pueden ser patentados.
Una planta o un animal no podria ser patentada en tanto se considera que
toda materia viva preexistente en la naturaleza no constituye una invencion,

sino mas bien un descubrimiento.

Ejemplo de un proceso esencialmente bioldgico, un método de cruce
o de cria selectiva de caballos que consiste en seleccionar ejemplares con
determinadas caracteristicas para su reproduccién forzada, no seria

patentable.
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d) Los métodos terapéuticos o quirurgicos para el tratamiento
humano o animal, asi como los métodos de diagnostico aplicados a los
seres humanos o a animales.

Un método terapéutico para el tratamiento contra la leucemia, por
ejemplo, no seria patentable pues, ademas, de carecer de aplicabilidad
industrial (pues cada paciente reacciona de distinta manera) responde a la
necesidad ineludible de alejar intereses econdémicos de un bien supremo

como la vida, salud y bienestar de la persona.

La utilizacion quirdrgica del laser para corregir la miopia, no seria

patentable por ser un método quirurgico.

El método para diagnosticar la rubéola utilizando Ia
inmunofluorescencia indirecta para la deteccidon de anticuerpos no seria

patentable por ser un método de diagnostico

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el articulo 14 de la
Decision 486 y a su interpretacion por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en el Proceso 89-Al-2000", solo pueden ser patentados

los productos o procedimientos y no los usos.

3.3.5 Procedimiento de una solicitud de patente

La persona que desea proteger una patente, debera presentar la
solicitud o petitorio (Anexo 4), en el cual debera ingresar informacion relativa
a los datos del solicitante, del inventor y titulo de la invencién. En caso actue
representado por una tercera persona debera ingresar también la
informacion relativa al representante. Junto con la solicitud debera presentar
la memoria descriptiva, reivindicaciones, dibujos y resumen de la invencion

que desea proteger.

® En la resolucion del caso, se reitera que la correcta interpretacion de la Decision 486 es
patentar solo productos o procedimiento excluyendo por ende los compuestos que ya son
conocidos pero sobre los que inesperadamente se ha encontrado una segunda aplicacién.
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Basicamente, el procedimiento es el siguiente: una vez que se ha
presentado la solicitud y se han abonado las tasas correspondientes, la
Direccion procedera a realizar un examen de forma de la misma, a fin de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Decisién N° 486

de la Comision de la Comunidad Andina y en el Decreto Legislativo N° 1075.

Transcurridos 18 meses' desde la fecha de presentacion de la
solicitud, la Direccion procedera a emitir la orden de aviso, a fin de que el
solicitante realice la publicacidon de un extracto de la solicitud en el Diario
Oficial ElI Peruano. Es importante saber que, en caso no se realice la
publicacion dentro del plazo concedido, la solicitud se considerara

abandonada.

Efectuada la publicacion y una vez que el interesado ha abonado la
tasa correspondiente a examen de fondo, la solicitud se designa a un
examinador de patentes para que analice el cumplimiento de los requisitos
de patentabilidad y que la invencidbn no se encuentre incursa en alguna

exclusion de proteccion.

El examinador emitira un informe técnico el cual serd comunicado
al interesado, siempre y cuando exista alguna objecion, quien podra
presentar los argumentos, medios probatorios o modificaciones a la solicitud
que considere pertinentes para levantar las observaciones que contiene el

informe técnico.

Como consecuencia de la respuesta dada por el solicitante, se
emitira un nuevo informe técnico, el cual podra ser nuevamente comunicado

al interesado.

Finalmente, luego de la etapa de examen de fondo de la solicitud,

el expediente pasara a resolverse de acuerdo con lo concluido en el ultimo

" En el caso de los modelos de utilidad, el plazo es de 12 meses contados desde la fecha
de presentacion de la solicitud.
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informe técnico, emitiéndose la resolucién correspondiente. En caso el
solicitante no se encuentre conforme con lo resuelto por la Direccién, podra

interponer los recursos administrativos'® establecidos por ley.

A continuacion, a titulo ilustrativo, se reproduce el diagrama de
flujo correspondiente al tramite para el registro de una patente de invencién

en el Peru:

' Reconsideracién: Recurso impugnativo mediante el cual el solicitante requiere la
revision de un fallo emitido por la Direccién sustentado en una nueva prueba que no se ha
tenido en cuenta al momento de resolver.

Apelacion: Recurso mediante el cual la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi revisa
las resoluciones emitidas por la Direccion.
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Diagrama de flujo: Procedimiento de registro de una patente de

invencion en el Peru

Recepcion de la solicitud |
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Art. 33
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Art. 48

Sl

Elaboracién: el autor
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3.4 La patente como fuente de informacién tecnolégica

La informacién tecnolégica que se encuentra en los documentos de
patentes actualmente es condicidn indispensable del éxito en cualquier
proceso relacionado con los sistemas productivos: investigacion,

planificacion industrial, desarrollo, fabricacion, comercializacion y gestion.

Los documentos de patentes contienen descripciones de conceptos
cientificos y técnicos, asi como detalles practicos de procesos y aparatos.
Antes de poder evaluar el valor tecnolégico completo de los documentos de
patente, es necesario comprender por qué se publican y cual es su funcion
en el desarrollo econdmico y tecnoldgico de un pais. Los documentos de
patentes poseen importancia juridica y tecnolégica que no es facil de

separar.

Cada ano se publica, aproximadamente, mas de un millbn de
documentos de patentes, segun los datos aportados por los ejecutivos de la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)'®. Esta explosion
de documentacién tecnoldgica ha propiciado que, en las ultimas décadas,
ellas se conviertan en una fuente de informacion muy utilizada en los
estudios de vigilancia tecnoldgica, inteligencia empresarial, asi como en
analisis prospectivos, y, en ocasiones, para la evaluacién de los progresos y

el comportamiento de la ciencia y la técnica, ya que la informacion que

6 14 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo

especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es
desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, que sea equilibrado y
accesible y recompense la creatividad, estimule la innovacion y contribuya al desarrollo
econémico, salvaguardando, a la vez, el interés publico.

Se establecié en 1967 en virtud el Convenio de la OMPI, con el mandato de los Estados
miembros de fomentar la proteccion de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante
la cooperacién de los Estados y la colaboracidén con otras organizaciones internacionales.
Su Sede se encuentra en Ginebra (Suiza).

Informacién tomada del sitio web: http://www.wipo.int/about-wipo/es/
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contienen es una materia prima confiable para la toma de decisiones

emprendedoras.

Los documentos de patentes constituyen una fuente de informacion
tecnolégica que conforma la mayor coleccion actualizada y correctamente
clasificada de documentos técnicos de la humanidad. En general, se
denomina documento de patente a los ejemplares publicados tanto de

solicitudes como de concesiones de patentes.

Los términos publicacién y publicado se utilizan en el sentido de
poner un documento a disposicién del publico para su inspeccion. Desde
esta posicién, la patente es un documento cuya consulta se asocia
esencialmente al interés publico en la informacién que contiene como una de

sus caracteristicas mas importantes.

Los tipos principales de documentos de patentes son:

a) Solicitud de patente: Documento que describe la invencion de forma
exacta a la presentada por el inventor ante la oficina de patentes. Para
efectos de la informacién tecnolégica es el mas importante por su pronta
publicacion y porque generalmente va acompafiada del informe sobre el

estado de la técnica.

b) Informe sobre el estado de la técnica: Documento redactado
integramente por las oficinas de patentes para una solicitud determinada.
Contiene citas de otras patentes u otro tipo de documentos (articulos
cientificos, catalogos, monografias, tesis, entre otros) que se encuentran
técnicamente relacionados con la solicitud de patente. Ese documento es
elaborado por un examinador de patentes y es una forma de evaluar el
grado de novedad y alcance inventivo de la solicitud de patente a la que

acompanfa.
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c) Patente concedida: Documento de patente que describe la invenciéon

tras pasar por las distintas fases del procedimiento de concesion.
3.4.1 Estructura y contenido del documento de patente

A nivel mundial, los documentos de patentes (solicitudes o
patentes) tienen una estructura uniforme y estan compuestos de:
a) Una primera pagina

b) Un documento técnico

a) Primera pagina

Se le puede considerar como una hoja resumen que contiene
informacién bibliografica de la solicitud de patente o de la patente, tales
como: datos del solicitante o inventor, fecha de presentacién, fecha de
prioridad, fecha de publicacion, nombre de la invencién, resumen de la
invencidén, una o varias clasificaciones de acuerdo con la Clasificacién

Internacional de Patentes (CIP).

El resumen de la invencion tiene como finalidad brindar informacién
técnica abreviada acerca de la invencioén, en él se describe, de una manera

concisa, el contenido de la descripcidn y reivindicaciones.

Adicionalmente, la primera pagina puede contener, segun el caso, un

dibujo que caracterice mejor la invencion.

La finalidad de esta primera pagina es permitir a las personas que la
examinen, el poder identificar rapidamente si tiene relacién con el tema que
esta buscando sin tener que revisar el documento técnico completo.

Ejemplo”:

""" Documento recuperado de la base de datos de la Direccion de Invenciones y Nuevas

Tecnologias del INDECOPI.
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ESTADO ACTUAL: OTORGADO
(19}
INDECOPI
DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

(21) N° DE EXPEDIENTE - 000326-2002
{11) N° DE REGISTRO : 0335
(51)CL. INT . :

AZ3B 702 F26R G/06, F268 3/02; F26B 21/02

MODELO DE UTILIDAD

(22) FECHA DE PRESENTACION : 2002-04-18
(43) FECHA DE PUBLICACION . 2003-11-27
{45) FECHA DE CONCESION : 2005-03-08

(7%) SOLICITANTEES
. UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES (FE)

{73} TITULAR/ES
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES (PE)

{72) INVENTOR/ES
MEZA ARRIETA, JUAN
FIGUEROA LEZAMA, RAFAEL
CARDENAS LUCERO, LUIS
GUERRERO NAVARRC, RAUL AGUSTIN
BARNETT MENDOZA, EDY

(74) AGENTE/ES
FIGUEROA LEZAMA, RAFAEL

(54) TITULO

ESHIDRATADORA DE CABINA HORIZONTAL AUTOMATIZADA
i7) RESUMEN

UE COMPRENDE: CAMARAS SUPERICR, CENTRAL E
IFERIOR EN DOBLE PLANCHA CON AISLANTE TERMICO, UN
ARCO, UNA PUERTA EN DOBLE PLANCHA CON AISLANTE
“ERMICO, UN VENTILADOR CENTRIFUGO, VENTILADORES
XIALES, UN DUCTOC DE RECIRCULACION EN DOBLE
LANCHA CON AISLANTE TERMICO, UNA TRANSFORMACION
N DOBLE PLANCHA CON AISLANTE TERMICO, UNA

NIDAD DE CALOR ELECTRICO, UN SOPORTE DE BANDEJAS,
NA ESTRUCTURA PORTANTE, UN SISTEMA ELECTRICO, UN
ODULO DE AUTOMATIZACION, UN MODULO DE CONTROL
REGLAJE DE TEMPERATURA, UN MODULO DE CONTROL Y
EGLAJE DE HUMEDAD RELATIVA Y UNA ESTRUGCTURA
OPORTE DE MODULO DE AUTOMATIZACION. EL VENTILADOR
CENTRIFUGQ SE COLOCA SOBRE LA CAMARA SUPERIOR,

Y SUCCIONA AIRE DE LA DESHIDRATADORA Y LO

INYECTA A LA PARTE POSTERIOR DE LA CAMARA

INFERIOR, Y EN LA PARTE POSTERIOR SE COLOCAN
VENTILADORES AXIALES QUE GEMERAN TURBULENCIA. LA
TRANSFCRMACION ES DE SECCION RECTANGULAR, Y ES
APTA PARA SER UNIDA EN LA PARTE ANTERIOR CON LA
UNIDAD DE CALOR Y LA CAMARA INFERIOR, Y EN EL OTRO
EXTREMO CUENTA CON DXOS SALIDA: UNA ACODADA

HACIA ARRIBA UNIDA CON EL DUCTO, Y OTRA RECTA

QUE TERMINA EN UNA BRIDA UNIDA AL FILTRO DE AIRE

R T

b) Documento técnico

El documento técnico (Anexo 3) de una solicitud de patente o de una

patente presenta las siguientes partes:
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Descripcion o memoria descriptiva

Reivindicaciones

Resumen

Dibujos

3.4.1.1 Descripcion o memoria descriptiva

La descripcion es la parte del documento técnico en donde

se divulga la invencion de manera suficientemente clara y completa de tal

manera que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente

pueda ejecutarla. La descripcion de la invencion indicara el nombre de la

invencion e incluira la siguiente informacion:

a)

b)

d)

Campo técnico de la invencion: Es el sector tecnologico al que se refiere
o aplica la invencién.

Estado de la técnica o antecedentes: Es la tecnologia anterior conocida
por el solicitante que ayude en la comprension y examen de la
invencion, asi como las referencias a documentos y publicaciones
anteriores.

Descripcién detallada de la invencion: Es la parte donde se describe en
forma detallada la invencién, explicandose el problema técnico
planteado y la solucion propuesta.

Resefia de los dibujos: De ser el caso, es la parte donde se hace una
descripcion de los dibujos o figuras acompafadas y a las que se hace
referencia en la descripcion.

Una forma de llevar a la practica la invencién: En esta parte
generalmente se describe una mejor manera de llevar a cabo o ejecutar
la invencién, dependiendo del caso, a travées de ejemplos
(composiciones, método de fabricacién detallado, etapas de un
procedimiento, etc.) y utilizando las referencias de los dibujos si los
hubiera.

Utilidad y ventajas de la invencion: En esta parte generalmente se

encuentra una descripcidon de como la invencidon es susceptible de
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aplicacion industrial (utilidad) y de las ventajas con relaciéon a inventos
similares conocidos, si ello no fuese evidente de la descripcion o

naturaleza de la invencion.

La descripcion de la invencibn cumple una funcién
importante como es la de divulgar la invencion, lo que significa que la
invencion debe estar descrita en una forma suficientemente clara y
completa para que sea posible su comprensién y para que una persona
capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. Estos
dos requisitos se complementan, ya que la comprension de la invencion es
lo que la persona capacitada en la materia correspondiente pueda entender
acerca de la invencion y llegar a evaluar el aporte que se hace a la
tecnologia mientras que la ejecucion comprende poder realizar paso a paso

la invencion.

La descripcion debe estar escrita en el lenguaje comun del
campo técnico al cual pertenece la invencidon, si un término tiene un
significado distinto al que comunmente se le da en el campo técnico debera
indicarse, asi como utilizar los signos y simbolos aceptados en el campo en
cuestion para las férmulas matematicas y las quimicas. Las unidades de
medida deben expresar su correspondencia en el Sistema Internacional de
Unidades.

No se acepta, dentro de la descripcién, el uso de nombres
propios, genéricos, marcas o similares para referirse a la materia objeto de

la invencion a menos que estén definidos en la descripcion.

Ademas, la descripcion de la invencion debe permitir
comprender cual es el problema técnico que se pretende solucionar, asi

como la solucion que se plantea.

En la exigencia de describir la invencion de manera tan
clara y completa como sea posible, para que una persona capacitada en la
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materia pueda reproducirla, radica la importancia del documento de patente

como fuente de informacion tecnologica.

3.4.1.2 Reivindicaciones

Las reivindicaciones son la parte mas importante de la
solicitud porque definen la materia que se desea proteger; es decir, definen
la invencion. Asi, el alcance de la proteccion esta definido por el tenor de
las reivindicaciones. Por esta razon, las reivindicaciones deben cumplir con
los requisitos de ser claras y concisas, ademas, de estar enteramente

sustentadas en la descripcion.

La claridad y concision de las reivindicaciones es muy
importante, tanto para poder comparar y diferenciar lo reivindicado del
estado de la técnica como para poder determinar sin ambigledad hasta
donde llegan los derechos del titular de la patente, una vez que esta ha

sido concedida.

a) Contenido de las reivindicaciones

Las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas técnicas
esenciales de la invencion, las cuales definen a la invencién y la hacen o
pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas caracteristicas
esenciales definen la solucién al problema técnico que intenta resolver la

invencion.

No se toma en cuenta como caracteristica técnica de la invenciéon para
efectos del examen, la inclusibn de términos relativos a aspectos no
técnicos como por ejemplo, las ventajas comerciales debido a que el
resultado o fin alcanzado con la invencion no es una caracteristica técnica
esencial a estos efectos. Ademas, la inclusion de elementos no técnicos

puden afectar la claridad de la reivindicacion.

Una reivindicacion debe incluir no solamente una enumeracion de
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elementos, sino que también debe indicar su funcionamiento y la relacion
funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia

ello no se desprenda de forma obvia de la misma definicion del elemento.

Las caracteristicas pueden ser estructurales (forma de una pieza,
férmula quimica, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para

hacer una funcion, por ejemplo "elemento para medir la presion").

b) Forma de las reivindicaciones
Las reivindicaciones generalmente estan redactadas en dos partes: un

preambulo y una parte caracterizante.

El preambulo de la reivindicacion designa el objeto de la invencion
(aparato, proceso, composicion, etc.) seguido de las caracteristicas técnicas
necesarias para su definicion, pero que forman parte del estado de la

técnica que son ya conocidas.

La parte caracterizante de la reivindicacion incluye las caracteristicas
que diferencian la invencion del estado de la técnica y que solucionan el
problema planteado en la solicitud; es decir, en la parte caracterizante
deberan aparecer aquellas caracteristicas que otorgan novedad y nivel

inventivo a la invencién.

La frase CARACTERIZADO POR marca la separacion entre el

preambulo y la parte caracterizante®.

'8 El ejemplo ha sido recogido del Manual de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad
elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de la Republica de Colombia, 2008, p 26.
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Ejemplo:

...................... SRR :irilo: 1cica ol objeto de 12
r I S . . il invencion, coincide con el titulo y
1 Procedimiento para la fabricacion de carbon activo, cuyo | comprende informacién técnica

! proceso comprende las etapas de carbonizar el material | que se encuentra en el estado de
la técnica.

; de partida y cartivar el material carbonizado.

r
Caracterizado porque en la etapa de activacion del

L}

1

i carbonizado se emplea, como agente activante, agua _P:lrte Icaracter:za[d?ra.

1 y/o diéxido de carbono en estado supercritico. INCICA 135 CardeieriSteas

i nuevas que aporta la
A invencion.

c) Categorias de reivindicaciones

Existen, fundamentalmente, dos categorias de reivindicaciones, las que
se refieren a un producto y las que aluden a un procedimiento.
La primera clase basica (producto) incluye substancias y composiciones asi
como entidades fisicas, tales como articulos, maquinas, mecanismos,
sistemas, sistemas de aparatos que cooperan entre si como combinacion de

aparatos, entre otros.

La segunda clase basica de reivindicacion (procedimiento) se aplica a todo
tipo de actividades que supongan la utilizacidbn de cualquier producto
material para efectuar el procedimiento. Dichas actividades se pueden
ejercer sobre productos materiales, energia, otros procesos (por ejemplo

procesos de control).

Es esencial que la reivindicacion estudiada no deje ninguna duda en
cuanto a la categoria a la que pertenece. Si las palabras utilizadas son
tales que no permiten determinar a qué categoria pertenece una
reivindicacién, se debe objetar falta de claridad.

d) Tipo de reivindicaciones

Reivindicaciones independientes
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Una reivindicacion independiente define todas las caracteristicas esenciales
de la invencién y es autosuficiente. Es posible encontrar mas de una

reivindicacion independiente en una categoria o en distintas categorias.
Reivindicaciones dependientes

Una reivindicacion dependiente es aquella que hace referencia a una
anterior y contiene todas las caracteristicas de aquella. En una
reivindicacion dependiente, la expresidon ‘"caracterizado por" debe
entenderse como "caracterizado ademas por". Es decir, si la reivindicacion 3
depende de la 2 y esta de la 1; la reivindicacion 3 es la suma de las
caracteristicas de la 1 mas la 2 y la 3, ya que por si sola no tendria
significado.

Ejemplo™®:

R = Ejemplo ha sido recogido del Manual Patente de Invencién y Modelo de Utilidad
elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de la Republica de Colombia, 2008, p 28.
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PARTES DE LAS REIVINDICACIONES

............. =
1.iSacacorchos' caracterizado por estar compuesto de un
cuerpo principal o palanca (1), en cuya parte intermedia se
sittia una rosca helicoidal o tirabuzén (3)abatible mediante un
eje de sujecion (2), y en el extremo de este cuerpo principal
existe otro eje (7) por el que bascula un brazo acanalado (8)
acabado en forma de convexa (17) para servir de punto de
apoyo al cuello de la botella y que posee en los laterales y
enfrentados entre si unas ranuras (12) por las que se deslizan
las prolongaciones establecidas a tal efecto del citado eje (7).

Preambulo: indica el
objeto de la invencidn.

Parte caracterizadora:
indica las caracteristicas
nuevas que aporta la
invencion.

REIVINDICACION INDEPENDIENTE:
Caracteristicas esenciales de la invencién

2. Sacacorchos, segun la reivindicacion 1, caracterizado porque las ranuras (12)
existentes en el brazo acanalado (8), estan disefadas para que las
prolongaciones del gje (7) queden trabadas en dos o mas encajes.

3. Sacacorchos, segun la reivindicacién 1 ¢ 2, caracterizado porque posee un
resorte (9) en su parte interna sujetado en la parte extrema (11) del brazo principal
o palanca (1), y su otro extremo aproximadamente en la parte media (10) del bazo
acanalado (8), el resorte, se apoya en su parte intermedia en el eje (7) en el que
basculan los dos brazos, y segln sea la posicion de abierto o cerrado del
mecanismo, produce unaleve presion para que se enclave enambas posiciones.

4, Sacacorchos, segln la reivindicacion 3, caracterizado porque el resorte (9) en
posicion de abierto provoca la union de los brazos entre si.

5. Sacacorchos, segun la reivindicacion 3, caracterizado porque el resorte (9) en
posicion de trabajo hace que el brazo acanalado (8) tienda a presionar hacia la
rosca helicoidal o tirabuzon (3).

6. Sacacorchos, segun la reivindicacion 5, caracterizado porque por lo menos
uno de los laterales del brazo acanalado (8) puede terminar con el canto acabado
afilado (13) para el desprecintado de las capsulas o precintos.

REIVINDICACIONES DEPENDIENTES:

7. Sacacorchos, segun reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las
ranuras guia (12) pueden disponerde uno omas puntos de apoyo del eje (7).

8. Sacacorchos, segtn la reivindicacion 7, caracterizado porque el brazo acanalado.
(8) puede disponer sendas prolongaciones en forma de gancho (18) para extraer
tapones corona.
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3.4.1.3 Resumen

El resumen de la invencion tiene como finalidad brindar
informaciéon técnica abreviada acerca de la invenciéon, en el se indica el
titulo de la invencion y contiene una exposicion concisa del contenido de la
descripcion y reivindicaciones. Ademas, debera permitir una facil
comprension del problema técnico planteado y la solucion aportada por la
invencién y sirve solamente para fines de informacién técnica y no tendra
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efecto alguno para interpretar el alcance de la proteccion solicitada.

Valvula cardiaca con un cuerpo anular de valvula que delimita un orificio y una
pluralidad de soportes que forman un par de cajas dispuestos a ambos lados del
orificio. Un organo de cierre de forma esférica esta retenido en el interior de las
cajas y es accionado por el flujo de sangre entre las posiciones abierta y cerrada
como una valvula sin retorno. Las dimensiones del orificio, ligeramente superiores a
las del drgano de cierre, permiten asegurar una ligera fuga o reflujo en posicion
cerrada. En posicion abierta, la circulacion de la sangre se facilita por el perfil
interior convexo de la superficie del cuerpo delimitante del orificio. Un nervio
anular dispuesto en una ranura practicada en la periferia del cuerpo de la valvula
permite sujetar un anillo de sutura que sirve para fijar la valvula en el interior del
corazoén.

3.4.1.4 Dibujos

Los dibujos, planos, figuras y representaciones graficas

tienen como finalidad contribuir a una mejor comprension y divulgacion de la

invencioén, por lo tanto, deberan tener ciertas caracteristicas:

a)

b)

Deben tener una relacién directa con la descripcion; deben permitir
visualizar las formas de ejecucion descritas.

La relacion entre la descripcidn y los dibujos se debe hacer por medio de
signos de referencia que se encuentran en ambos elementos y guarden
una correspondencia.

Si dentro de la descripcibn han sido mencionadas algunas figuras,
necesariamente deben estar incluidas.

No deben considerarse figuras o dibujos que no han sido descritos.

No deben considerarse simbolos o numeros no mencionados en la
descripcion.

En lo posible, no deben incluirse textos o letreros.

Los diagramas esquematicos y de flujo se consideran dibujos, asi corno
la estructura de una formula quimica; y deben ser numerados individual y

consecutivamente.
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Ejemplo?:

3.5 Ventajas del uso de las patentes como fuente de informacion

Estudios internacionales muestran que el 80% de la tecnologia
registrada en documentos de patentes no vuelve a divulgarse por ninguna
otra fuente de informacion. Es, a la vez, el medio de divulgacién tecnolégica
donde se publica la informacibn mas reciente y la uUnica fuente de
informacidén que vincula documento-empresa-tecnologias y sus mercados de

interés estratégico.

El andlisis de los documentos de patentes permite conocer los diferentes
avances tecnoldgicos, pues en ellos se publica la informacion reciente al
respecto, asi como permite priorizar, reevaluar proyectos de investigacion o
comerciales, sirviendo también como complemento en los estudios de

mercado.

Adicionalmente, como se ha visto, los documentos de patentes nos
brindan informacién que nos permiten evaluar la existencia de alguna
patente que pueda impedir la produccion, comercializacion o uso de un
producto o procedimiento de interés que se encuentre vinculado con la

patente concedida en el pais.

= dibujo ha sido recogido del Manual Patente de Invencién y Modelo de Utilidad
elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de la Republica de Colombia, 2008, p 67.
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En relacién con otras fuentes de informacion, los documentos de patentes

presentan, entre otras, las siguientes ventajas®':

No so6lo son fuentes de informacién que cubren lo nuevo, mas reciente y
relevante en cada sector técnico, sino también la informacion ya existente

(estado de la técnica).

Poseen una estructura uniforme que permite extraer eficazmente la

informacién deseada.

Describen la invencion de forma clara y completa, asi como su tecnologia

de forma exhaustiva.

Contienen generalmente un resumen de la invencion que permite obtener
rapidamente una idea sobre el contenido de una patente sin necesidad de

leer el documento completo.

En la mayoria de las oficinas, se encuentran ordenadas tematicamente de
acuerdo con un sistema de clasificacion unico. Presentan, ademas,
simbolos de clasificacion que permiten un acceso selectivo a la

informacién de cada sector técnico.

Otros de los aspectos que hacen que las patentes puedan considerarse

documentos de importancia estratégica con respecto a otras fuentes de

informacién tecnoldgica, son:

Cada patente define con precision el area de monopolio tecnoloégico que
adquiere una empresa u organizacion frente a sus competidores en un

pais, lo que concede una clara ventaja competitiva.

21

Diaz Perez, Maidelyn, Potencialidades de uso de los documentos de patentes.
En:http://bvs.sld.cu
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e Una patente confiere un derecho negativo de exclusion, no un derecho
positivo de explotacion; es decir, permite a la empresa titular impedir que

otras hagan lo que ha reivindicado.

e La ignorancia de la existencia de una patente no exime de la
responsabilidad por haberla infringido. Es mas, en ciertos casos puede
ser el denunciado en una accién por infracciéon quien tenga que asumir la

carga de la prueba y demostrar que no ha cometido una infraccion.

3.6 Limitaciones del uso de las patentes como fuente de informacion

En cuanto al aprovechamiento de las patentes como fuente de

informacién tecnoldgica, se identifican las siguientes limitaciones:

e El desconocimiento de la existencia de las patentes es una de las
mayores trabas que se presentan para su uso.

e No toda invencion se patenta, existen otros mecanismos, ademas, de la
patente para proteger la invencién. Su eleccién dependera de la
expectativa de beneficios econdmicos, dentro de estos mecanismos
tenemos al secreto industrial, el know how y la informacién confidencial.

e La cantidad de documentos en constante crecimiento dificulta su uso. En
tal sentido, para abarcar el universo de registros es necesario contar con
bases de datos actualizadas.

e El idioma en que se publica las patentes no siempre es conocido por el
usuario. Sin embargo, existe la posibilidad de que el inventor haya
tramitado la patente también en otros paises cuya lengua conozca el
usuario, en cuyo caso se podria intentar conseguir alguna de esas

versiones, es lo que se llama la familia de patentes.

3.7 Aplicaciones del uso de las patentes como fuente de informacion
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La patente es una fuente de informacion adecuada para estimular la
innovacion y el desarrollo tecnolégico, su uso evita la duplicidad de la
investigacion, permitiendo, asi, ahorrar recursos, lo que Farreras (1994)%
denomina «coste de la ignorancia» a las pérdidas millonarias en que
incurren las empresas al investigar innovaciones patentadas. En ese sentido,
los compradores de tecnologia de los paises en vias de desarrollo deben
mantenerse enterados de las ofertas en el mercado, lo cual permitiria
mejorar su situacién de negociaciéon y, de esa forma, disminuiria la brecha

tecnologica existente con los paises desarrollados.

Asimismo, la informacién provista por las patentes es la principal
herramienta con la que se cuenta para descubrir la novedad que puede
producir un cambio o surgimiento abrupto de una tecnologia durante una

investigacion, sin invertir en recursos de informacién muy costosos.

La informacion de patentes es de vital importancia para el éxito en el
respectivo campo de actividad tanto para investigadores como para

industriales, cientificos o empresarios del pais.
3.8 Grado de uso de las patentes en el Peru

Como se mencion6 anteriormente, hay un desconocimiento de las
patentes, dejando de lado informacién tecnoldgica relevante que puede ser
usada como una herramienta competitiva que mejore la situacién econdémica
del pais. Si bien, no se presentan en nuestro pais una gran cantidad de
solicitudes de patentes, hay diferentes bases de datos de patentes en el
mundo de uso gratuito de donde se podria recuperar mucha informacion de

documentos de patentes de diferentes campos técnicos.

3.8.1 Busqueda de patentes como informacion tecnolégica

2 Diessler, Gabriela, Las patentes como fuente de informacion para la innovacion en
entornos competitivos.
En: http:// ppct.caicyt.gov.ar/index.phpl/ics/article/view/233
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Como hemos mencionado anteriormente, el sistema de patentes
tiene por finalidad promover el progreso social y técnico, y aumentar el
bienestar de la sociedad en general. Un aspecto importante para lograr este
objetivo es fomentar la divulgacién publica de las invenciones en beneficio
de la sociedad. La informacién tecnoldgica contenida en los documentos de
patentes, al describir la invencibn de manera clara y completa y al ser
publicadas como parte de su tramitaciébn en las oficinas de patentes,

constituye una fuente de informacidn técnica de gran valor.

Segun la informacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad
intelectual, todos los afios las oficinas de patente publican mas de un millén
de documentos de patente, los que se encuentran disponibles para su
consulta en bases de datos de patentes de libre acceso. Los documentos de
patente contienen no solo informacion de caracter técnico, sino también de
caracter juridico que presenta una serie de ventajas si se les compara con
otras fuentes de informacién, por lo que la consulta de este tipo de
documentacion deberia ser una practica obligada entre personas ligadas a la
formulacién de politicas en investigacion y desarrollo, al sector académico y
a los investigadores en general, mas aun si se tiene en consideracién que
los documentos de patentes también brindan informacion valiosa,

relacionada con:

a) Actividad de patentamiento en diferentes paises.

b) Paises que son activos en diferentes campos industriales.

¢) Industrias en proceso de expansion y produccion cientifica, técnica y
valor econémico de las empresas.

d) Actividad de patentamiento de competidores y de sus productos

e) Nuevas oportunidades de negocios para producir productos en paises
en los que no existe proteccidon

f) Deteccion de nuevas tecnologias en desarrollo

g) Nuevas bases cientificas y técnicas con las cuales partir para nuevas
investigaciones

h) Evitar la duplicidad del trabajo de investigaciéon
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i) Tecnologias que han dejado de estar protegidas por patente y por

ende ser de dominio publico.

Definicion de busqueda

En el sistema de patentes, la busqueda se puede definir como la
accion realizada por el examinador de patentes, utilizando estrategias
preestablecidas en todos los medios disponibles a su alcance (bases de
datos de patentes de diferentes oficinas en Internet, revistas especializadas
y publicaciones cientificas) para efecto de encontrar documentos de patente
0 no patente que estén relacionados con el objeto de la invencidn que se

desea investigar.

La busqueda tiene como objetivo establecer el "estado de la

técnica" mas proximo en la esfera particular propia de la investigacion.

Definicion del estado de la técnica

El articulo 16 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:
‘Una invencidon se considerara nueva cuando no esta

comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcion escrita u oral, utilizacion,
comercializaciéon o cualquier otro medio antes de la fecha de presentaciéon

de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sélo para el efecto de la determinacion de la novedad, también
se considerara dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud
de patente en tramite 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, siempre
que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando
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ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Articulo 40”.

En términos generales, el estado de la técnica comprende el
conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentacion o de

prioridad, hubiere sido accesible al publico por cualquier medio.

En el punto anterior se ha desarrollado una explicacion acerca de
los elementos que conforman un documento de patente. A continuacién, se
realizara una descripcion de las principales bases de datos de busqueda de

patentes y la informacidén que se puede obtener a través de las mismas.

3.8.2 Base de datos de patentes

Dado el gran numero de documentos de patentes publicados en
todo el mundo, se han creado diversas bases de datos especializadas, que
constituyen la herramienta mas potente, rapida y eficaz para localizar
informacion actualizada sobre patentes, muchas de ellas de acceso gratuito

a través de Internet.

El contenido de dichas bases de datos, las técnicas de
recuperacion y las vias de acceso han ido evolucionando al compas de los
avances en la informatica y las telecomunicaciones, de forma que en la
actualidad existen multiples posibilidades para la busqueda de documentos

de patentes.

Bases de datos gratuitas en Internet

Como ya se ha comentado, la mayor parte de la documentacion de
patentes es accesible a través de Internet, gracias al esfuerzo conjunto de
la comunidad internacional de patentes, que al poner a disposicion del
publico la valiosa informacibn que contiene las patentes, pretenden

contribuir al progreso cientifico y tecnologico.
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Previamente, a la explicacion de las diferentes bases de datos que existen
en Internet, debemos tener presente la Clasificacion Internacional de
Patentes, pues constituye una herramienta importante para efectuar una

busqueda mas precisa.

3.8.2.1 Clasificacion Internacional de Patentes (CIP)*

A fin de una clasificacién uniforme de los documentos de
patentes a nivel internacional, se suscribio en 1971 el denominado Arreglo
de Estrasburgo referente a una Clasificacion Internacional de Patentes, que
entro en vigencia el 7 de octubre de 1975.

Los objetivos de esta clasificacién son:

1. Facilitar la recuperacion de documentos de patentes.

2. Ordenar los documentos de patentes para facilitar el acceso a la
informacion técnica.

3. Permitir la busqueda del estado de la técnica.

4. Difundir selectivamente informacién a los usuarios.

5. Permitir la elaboracion de estadisticas para el analisis de desarrollo

tecnologico por sectores.

Estructura general del clasificador internacional de patentes
La Clasificacion Internacional de Patentes divide el conocimiento tecnolégico
en 8 secciones que se encuentran subdivididas en 120 clases, 628

subclases, 69 000 grupos y subgrupos que van de lo general a lo particular.

Seccion A: Necesidades corrientes de la vida

Seccion B: Técnicas industriales diversas; transportes
Seccion C: Quimica; metalurgica

Seccion D: Textiles; papel

Seccidén E: Construcciones fijas

Seccion F: Mecanica; iluminacion; calefaccion; armamento

Seccioén G: Fisica

% Ver http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/
65



Seccion H: Electricidad

A manera de ejemplo, se aprecia a continuacién un modelo de clasificacion:

Simbolo completo de clasificacion:

A 61 G 5/00 5/08

Grupo principal Nivel jerarquico
inferior

Seccidn

Clase

Subclase

Grupo Subgrupo

A Necesidades corrientes de la vida

A61 Ciencias médicas o veterinarias; higiene

A61G Medios de transporte o accesorios para enfermos

A61G 5/00 Vehiculo con varias ruedas especialmente adaptados para invalidos

A61G 5/08 . Plegables

Elaboracion: el autor

3.8.2.2 Base de Datos de la Oficina Espafola de Patentes y
Marcas (OEPM)

Esta base contiene aproximadamente 670,000 referencias
bibliograficas y 630,000 documentos completos de patentes y modelos de
utilidad tramitados en Espafia, asi como patentes europeas y patentes
solicitadas, via PCT que designa a Espafa y generan un documento en
espafiol.

La busqueda en esta base de datos puede efectuarse de la siguiente

manera:

Usando palabras claves:

+ Términos simples: Se pueden utilizar, indistintamente, las minusculas y

las mayusculas. No se utilizan tildes.
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Ejemplo: MOTOR / motor

Es posible buscar diferentes términos seguidos.
Ejemplo: cuerpo metalico
Términos compuestos: Es posible utilizar comillas.
Ejemplo: ‘Telefonica de Espafia’

Truncamientos: +

Ejemplo: moto+

Usando operadores:

no” para las busquedas dentro de

para las relaciones entre campos.

*  Operadores booleanos:
Puede utilizar los operadores “0”, “y”, “
un campo, y los operadores “0”, “y”
Ejemplo: cobre y zinc

Uso de paréntesis:
Los paréntesis permiten dar una estructura a las expresiones y evitar
las ambigledades.

Ejemplo: cobre y (zinc o cinc)

La pagina web de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas es la siguiente:

http://www.oepm.es/

Para realizar una busqueda se debe identificar la pestafia Base de datos y

se selecciona en Invenciones y disefios en espafiol INVENES.

Sede CYNE—
¢ Electronica

DISEfiOS
INDUSTRIAL ES

de Patentes y Marcas

INFORMACIGN
TECNOLOGICA

BOPI

Ayudas v subvenciones

SOBRE LA OEPM

INVENCIONES

PROPIEDAD INDUSTRIAL

La OEPM es el Organismo Piblico

INFORMACION GENERAL
- ,Qué es la Propiedad
Industrial?

BASES DEDATOS
- Localizador de marcas
- Situacidn de expedientes

- ;Qué se puede registraren la
QEFPM?

- Folletos divulgativos
- Preguntas mas frecuentes
- Guia Multimedia

UTILIDADES

- Formularios

- Tasas

- Presentacidn electranica
= Mormativa

- Invenciones y Disefios en
espafiol INVENES
- Busgueda GSA de invenciones
= Invenciones en otros idiomas
net
- Invenciones en Espafiay
Latinoamerica: Latipat-
net
+ Clasificacian Internacional de
Patentes
- Clas. Int. de Productos y
Sewicios de Marcas (Clinmar)y
- TW¥iew: Marcas en Europa
- Base de datos de
Jurisprudencia

Estadisticas

Centros Regionales de
Informacidn de Pl

Emplea

#ula de Propiedad Industrial

Internacionalizacidr-PPH
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Luego se ingresa en el cuadro sombreado, la palabra clave del tema

sobre el cual se desea informacion.

2 *  GOBER PINATER 5 g
= gosmno o Oficing Erpaiola
"N ¥ TUmSHO de Putenies y Marcas

Busquedas - PRODUCCION V2 68

Buscer en

@ nterpat O Latipet O Disefios O Claing

. BUSCAR

Utima actuslizacian de i base de dstos 01-FEB-2012 15:30:36
Existen funcionalidades de visualizaciin de documentos POF, que reguiersn de s

Instalacion de
il
Adohe 7

Para cualquier consulta puede dirigrse a

Siguenos en Linked [T
— =

Si requiere informacién mas detallada se presiona la opcion busqueda

avanzada y se ingresan las palabras o numeros claves del tema.

b i
L] é Qe e Officina Espaiiols | I NV E S:
i SRR TR e Patenies s Marcas B — o

Busquedas - PRODUCCION V258
Opeciones Formulario de Basqueda
ks Bans Btiscuecs entiulo: | £, Motor
Busgueds entitulo o
i £. Bicicieta
Fineres dg puillicacidn . 2001850
Mmero de solicitudl Ei. P200302005 , §j. D0500001-01
Himero d prioridad: Ej. ES200300172
Fechas de publicaciin: 6. 20061018
Faverites Solctante/s |8 Roncera
Invenionfes B Garcla
Clasiticaciée; B, ADIK1035 , ].19-08

L BUSCAR | 3 LINFIAR

Historico de Consultas

| LISTAR
™ BORRAR

11 EXPANDIR

3.8.2.3 Base de Datos de la Oficina Europea de Patentes(EPO)

Esta base tiene informacién desde el afio 1836, cuenta
con aproximadamente 60 millones de documentos de patentes de 72

paises, de los cuales 28.8 millones tienen titulo, mientras que 28.2 millones
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tienen clasificacion Europea (ECLA) y 18 millones cuentan con resumenes
en inglés.
La busqueda en esta base de datos puede efectuarse de la siguiente

manera.

Usando palabras claves:

« Términos simples: Se puede utilizar indistintamente las minusculas y las
mayusculas, en los distintos campos: title, title or abstract, applicant or
inventor.

Ejemplo: EASY /easy

« Truncamientos: Es posible en los campos title, title or abstract, applicant

or inventor.

? -> opcionalmente un caracter: telephone? = telephone, telephones

# - obligatoriamente un caracter: car# = cars, cart, pero no car

* = reemplaza un numero ilimitado de caracteres: play* = play, plays,

player, playback

Usando operadores:

» Operadores booleanos:
Puede utilizar los operadores “or’, “and”, “not” para las busquedas dentro
de un campo.

Ejemplo: easy and closure

La pagina web de la EPO es la siguiente: http://www.epo.org/

Para realizar una busqueda ubique la pestafia Patent search y luego

Advanced patent search.
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Europiisches
Patentamt

European

Patent Offlce

Office européen
des brevets

Home

Start searching

- More online searching

4 Searching for patents

Searching for patents

Site search |

Patent search

I Deutsch English Frangais

[Search patents using keywords, numbers or dates |

[ Search ]

Aboutus | Contact

- Advanced patert search

Applying for a Law & practice

Before you search

r a patent » Law & practi

Service & support

g & events

ESAB - the EPO sets up a
new economic
and scientific tool

*P

Search Matters 2012

- Register now

Luego se ingresa en inglés las palabras o numeros clave del tema sobre el

cual requiere informacion.

Europaisches
Patentamt

European
Patent Offlce

Office européen
des brevets

4 About Espacenet

Smart search
GQuick search

Mumber search
Classification search

Quick help

-+ How rany terrns can | enter per
field?
-+ Can | search with a cambination

Espacenet

Patent search

Other EPO online services v

Advanced search
1. Database

foeancel=earch Selectthe database in which you wish to search: i

Deutsch  English - Frangais
Contact

Change country

[warldmide - full collection of published patent applications fram 80+ countries

2. Search terms
Enter keywaords in English - cirl-enter expands the field you are in

Keywordis) intittle: i

plastic and hicycle

ofwords?

—+ Can luse fruncation or
wildcards?

-+ How do | enter publication
application, priority and MPL
reference nurnbers?

+Wihatis the diference between
the IPC and the ECLAY

—+iihat are the admissible entries
for a date range search?

-+ ihat are the valid date formats?

Keyword(s) in title ar abstract.

hair

Publication number: i

WOZO0B014520

Application numper: i

DET9971031696

3.8.2.4 Base de Datos de la Oficina Americana de Patentes y

Marcas (USPTO)

Esta base contiene informacion de aproximadamente 26

millones de patentes americanas publicadas desde el afio 1790 hasta la

actualidad.
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La informacion disponible sobre las patentes del afio 1790 hasta diciembre
de 1975 se encuentra en texto completo, pero solamente se puede acceder
mediante el numero de patente, fecha de publicacion o clasificacion
americana de patentes; mientras que las patentes desde enero de 1976
hasta la actualidad, se encuentran disponibles en texto completo y pueden
ser verificadas usando cualquier campo de busqueda.

La busqueda en esta base de datos puede efectuarse de la siguiente

manera.

Usando palabras claves:

Se pueden utilizar, indistintamente, las minusculas y las mayusculas.

Existen codigos para realizar las busquedas en diferentes campos?*, por

ejemplo:

Field Code Field Name Field Code Field Name
P Patent Number Iy Inventor Name
IsD Issue Date Ic Inventor City
TTL Title I Inventor State
ABST Abstract ICH Inventor Country
ACLM Claim(s) LEEF Attorney or Agent
SPEC Description/Spectfication AT Assignee MName
CCL Current T2 Classification AC Assignee City
ICL International Classification A3 Agsignee State
APIT Application Serial Mumber ACH Assignee Country
APD Application Date EXP Primary Examiner
PAEN Parent Case Information EX4 Assistant Exarnmer
ELAP Eelated TS App. Data EEF Eeferenced By
REIS Eeissue Data FEEF Foreign Eeferences
PRIR Foreign Prionity OREF Cther References
PCT PCT Information GOVT Government Interest
APT Application Type

Usando operadores:

» Operadores booleanos:
Puede utilizar los operadores “or”, “and”, “not”
Ejemplo: pencil and calendar
» Uso de paréntesis:
Los paréntesis permiten dar una estructura a las expresiones y evitar las

ambigledades.

 http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm
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Ejemplo: pencil and (almanac or calendar)

La pagina web de la USPTO es la siguiente: http://www.uspto.gov/

Para realizar una busqueda ubique la pestafia search for patents.

5 N for p 5 0 narks
USp’fO -GOV >
The United States ¥ and Trademark Office I

gency of the Deg ment

Patent Ombudsman
Program Is Your Liaison

Now in its second year, the Ombudsman
Program enhances the USPTO's ability to
assist applicants or theit representatives with
issues that arise during patent application
prosecution. More specifically, when there is
a breakdown in the normal application
process, including before and after
prosecution, the Ombudsman Program can
assistin getting the application back on track.

Our Former Home
Paae

Ubique la opcidén Advance Search en la etiqueta Searching Full Text Patents
(Since 1976).

IWENTORS | NE OTICES | F

Home Page » PATEMTS s Patent Process » Search For Patents

Patent Process
Search for Patents

= Search for Patents
Patents may be searched in the following methods:

USPTO Patent Full-Text and Image Database (PatFT)

USPTO Patent Application Full-Text and Inage Database (A0pFT)
Patent Application Information Retrieval (PATR)

Public Search Fadilty

Patent and Trademark Resource Centers (FTRCs)

Patent Official Gazette

Common Citation Diocument (OO0

Search International Patent Offices

Search Published Sequences

Patent Assignment Database (Assignments on the Web)

d Technical In

USPTO Patent Full-Text and Image Database (PatFT)

Inventors are encouraged to search the USPTO's patent database ko see if & patent has already been filed or granted that is
similar ko wour patent, Patents may be searched in the USPTO Patent Full-Text and Image Database (PatFT), The USPTC
houses Full text For patents issued From 1976 ko the present and TIFF images For all patents From 1790 ko the present.,
Searching Full Text Patents (Since 1976)
Customize & search on all or a selected group of elements fields) of a patent.

® Quick Search

® pAdvanced Search

® Patent Murmnber Search
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En el espacio en blanco, se escribe en inglés las palabras o numeros claves

del tema sobre el cual desea informacion.

USPTO PATENT FULL-TEXT AND [MAGE DATABASE

s e pons] v )|

Data crent through January 31, 2012.

Query [Help

| Ezamples.
ttl/{tennis and (racquet or racket))
1sd/1/8/2002 and motoreyele
in/newmar-julie
Select Years [Help
1976 to present [full-text] b

Patents from 1720 through 1975 are searchable only by Issue Date, Patent Mumber, and Current US Classification
“When searching for specific numbers m the Patent Mumber field, patent numbers must be seven characters i length, ezcluding commas, which are optional

Field Code Field Name Field Code Field Name
P17 Datent MNumber b Inventor Mame
15D Lssue Date IC Inventor City
TTL Title 15 Lnventor State
ABST | Abstract ICH Inventor Country
ACLM |czimis) LEEP |tomey or Agent
SPEC Description/Specification AN Assionee Mame

3.8.2.5 Base de Datos de la Oficina Japonesa de Patentes
(JPO)

Esta base contiene documentos completos de patentes
japonesas publicadas desde el afio 1976 hacia adelante. Ademas, contiene
resumenes de documentos en inglés y, en muchos casos, se puede contar
con la traduccion del documento completo. Desde enero de 1993 hacia

adelante se incluye informacién sobre el estado legal del expediente.

La pagina web de la JPO es la siguiente: http://www.jpo.go.jp/

Para realizar una busqueda ubique y pulse la pestafa Industrial Property
Digital Library (IPDL).
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o

PROSLEORITHL NS
Utility models

LIS e RS R RIS

Trademarks

International
Applications

lapanese

JPO

IAPAN PATENT OFFICE

to the JPO

—- Update information

Highway (PPH

13 Apiit 2012 Patent Pros

Outline of Technology Examined in 1et-4th Patent

— Topics

Patent Prosecution Highway (PPH)

New Logo of the Japan Patent

= Related information about The Earthquake of lapan = EEE

Fortsize A A A

Site search

E Public Information

[%] overview of Rights

E Right Obtainment
Procedures

E] Press Releases

Public comment

[Z] Reference Room

@] Industrial Property
Digital Library(IPDL)

@] FAQs relating to Industrial
property rights

Luego se selecciona la opcidn PAJ (Acceso a la base de datos).

Industrial Propert
lm— Digital Library i

through the Internet

i Patent&Utility Model

National Center for
l Industrial Property
v e i v Information and Training

(») INPIT Home Page  (»)JPO Home Page QLYY YRl

The Industrial Property Digital Library (IPDL) offers the public access to |P Gazettes of the JPO free of charge

| [l Trademark

Patent & Utility Model Gazette DB
Patent & Utility Model Concordance
Elf-term Search

Bl

Patent Map Guidance

=] Design

Japanese Trademark Database
Japanese Figure Trademarks
Japanese Well-Known Tradermark
List of Goods and Services

i Database Contents

Design Gazette DB

Patent & Utility Model Gazette DB
Patent & Utility Model Concordance
FUE-term Search

PAJ

Design Gazette DB

Japanese Trademark Database
Japanese Figure Traderarks

HNews
Mews

#ilink
IPDL Links

#Questionnaire
Questionnaire

B Notice

B helpdeski@ipdLinpit go ip
Copyright (GY, 1909-2011 JPO and INPIT

Please enable Cookie and JavaScript of the browser when you use the Industrial Property Digital Library

En los espacios en blanco, se colocan en inglés las palabras o numeros

claves del tema sobre el cual desea la informacion.
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Searching PAJ

| Text Search | For'Number Search, please click on the right button. | Number Search

Applicant,Title of invention,Abstract — e g. computer semiconductor

Please input 3 SPACE hetween each keyword when you use more than one keywaord.
Qne letter word or Stopwords are not searchable.
i AND w
AND
AND

AND
AND

Date of publication of application — e.g.19980401 - 18880405

IPC — e g. DD1B7/04 ADIC11/02

Please input 3 SPACE between each IPC symbol, when you use mare than one IPC symbol

v

Search I [ Stored data

3.8.2.6 Base de Datos de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (PATENTSCOPE)

Esta base fue creada el afio 2005 como un sistema de
busqueda que incluye las colecciones nacionales y regionales de patentes
de las Oficinas de Propiedad Industrial que participan en el servicio desde
2009 y sigue incorporando nuevas colecciones nacionales 'y

regionales; ademas, ahora ofrece nuevas herramientas multilingtes.

La pagina web de patentscope es: http:// www.wipo.int/patentscope/es/

Para realizar una busqueda, ubique y pulse la pestaia patentes.
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English | Frangai

OMPI g Fomentar la creatividad y la innovacion | I—
=

<

ORGANIZAGIGN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELEGTUAL

ACTIVIDADES RECURSOS NOVEDADES ¥ ACONTECIMIENTO'S

WIPO | GOLD
The Giobal 17 Refeance Resourss Novedades
= Reécord de solicitudes de reqisiro de marcas
=30 ’ -
AR La OMUP s¢ orepara 0ara la entrada en| de nuevos oTLD mientras siguen 105 casos de
1 = Huevo récord de de solicitudes de patente en 2011 ©
i ® Dis mundial de I3 P . - el 26 de abril - estars dedicado 3 los visionarios
Disafics industrisles = Los recopilan en un linico texto [as S0DIe recurses oenéicos
Indicaciones geograficas
Dereche de autor
Conccimientos — _—
wadimenzies Préximos acontecimientos
S PL v Seigine = Gesfion estratéaica de la P| - Programa intensivo para directivos de empresa de nivel medio v superior - Santiago (Chile). 14 a 16 de marzo

. *X Technology Warket for Patents: New Insights from Japanese Licensing Survey’ - 26 de marze
= The Efiect of the Macro-Economy on Patenting and the Ci Process” - 2 de abril
= Comité abre P | v Recurses Genélicos G v Falclore  Vigésima primera sesidn - 16 220 de abril

= Comité de Desarrollo v Propiedad Intelectual -7 a 11 de mayo
= [Vertogas a5 prévimas reuniones de 1a OLPY

Ervevisty

RECURSOS PARA:

elegades
Periadistas
Inncvadores . " e -
Sincies Cursos de verano de la OMPI sobre P.I. Dia mundial de la Pl - 26 de abril Conferencia Diplomética

= J [Eag €' cvietivo de los Cursos de Verang de Ia OWPI Eltema ge este afio es inngvadores visionarigs Proteccién de 1as I
SECCIONES MAS S " “B que se celabran en varies lugares del mundo. es Siganos en audigwisuales (Beijing. 20 a 25 de junio).

VISITADAS:

a Y ofiecer a estudiantes y jévenes profesionales la
—W oportunidad de profundizar sus conecimientos en

Eisqueda de
Resolucion

Pl

nombres de dominic

Condiciones de utilizacién | Mapa gl sitio | Acc)

Agenda para ef Desamrelio
Libreria Eectrénica

Luego se selecciona la opcién patentscope busqueda.

OMPI é SERVICIOS
—

SERVICIOS ACTIVIDAL RECURSOS NOVEDAL

PATENTES
Patentes
blicaciones
Ronimeled- dn. Bitacitas Una patente es un derecho exclusive concedido a una invencidn. es decir, un producto ¢ procedimiento que aporta. en general, Una nueva manera de hacer algo ¢ una nueva solucién kécnica 3 un problema.

sea patentable. la invencién debe satisfacer determinados requisitos.
SITIOS CONEXOS

WIPC GOLD A PROPOSITO RECURSOS PCT BUSQUEDA Y ANALISIS PROGRAMAS RELATIVOS
it * FaQs * PCT (en inglés SR * PATENTSCOPE bisqueda = aocesoala para el desarmolio v
* Tratag de Cosperaciénenmaleniads  ® Guia del Solichants (0 ingiss) * PATENTSCOPE raducgin inn9acién - ARDI
Biociencias Batente * Presentacion (en inglés) * Produdos de datos ® Agesoala i izada sobre o]
. * Reuniones * Senicio de acce Qumentos de # Jnformes solbre 1a stuacion en materia de patentes (en  ASPY
ey prioridaq - DAS inglés) ® Servicio de bisqueds y e examen (en inalés)
® s informacién ® Situacién juridica ge las patentes » Centros e 3povo 3 latecnologia v 1a Innavacis

= Andlisis ge |as patentes
= Base de gales edemas
Qs

"E

NOVEDADES DE LA OMPI SOBRE LAS PATENTES

= ECT Mewsletter No 03/2012 (March 2012) (13 de marzo de 2012)

® Funcién sobre concesion de licencias en el marce del 22 de febrers de 2012)

® PCT Newsletter No. 02/2012 (February 2012) (10 de febrero de 2012)

Tres nuevos idioma enls de busqueda plurilingiie (26 de enero de 2012)
PCT Newsletter No_01/2012 (January 2012) (16 ge enero de 2012)

= BCT Newsletter No 12 /2011 (December 2011) {15 de diciembre de 2011)

Conciciones de utilizacisn | Mags cel sicio

En el espacio en blanco de la pestafia Front Page, se colocan las palabras

o0 numeros claves del tema sobre el cual desea la informacion.
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= Whictile | Devsch | Espaicl | Frangsis | B | =0 | Portugués | Fycomn | $3

WIPO = PATENTSCOPE

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
Searct Browss ranstate Optio News oair Help

Using PATENTSCOPE you can search 10.602.384 patent documents including 2.023.742 published international patent applications (PCT).
Detailed coverage information can be found here (-

FrontPage  AnyField  FullTed  IDMNumber  int ClassificationdPC) MNames  Dales

FrontPage |

Examples:
Office The entered value is searched
Fhor  Fuame e eteen il e
I Argentina I isiael I™ singapore i
I~ Brazi ™ Jordan ™ south africa
™ chile ™ Kenya ™ spain
™ Colombia ™ Mexico ™ urugusy 4 glectric*10 and car'3
™ costaRica ™ worooce ™ vietham
™ cuba ™ Nicaragua I wriPo
™ Dominican Rep. [~ Panama © ero
™ Ecuador I Peru [ Lameat
™ Bl salador ™ RepublicofKorea ¥ an
™ Gustemsla ™ Russian Federation

3.8.2.7 Base de Datos de la Oficina Peruana de Patentes

Esta base contiene aproximadamente 30,000 referencias
bibliograficas de patentes y modelos de utilidad tramitados en Peru, asi
como patentes solicitadas en fase nacional PCT?, de las cuales el 90 %

cuenta con resumen y una figura principal de la invencion.

La pagina web del Indecopi es la siguiente: http://www.indecopi.gob.pe

» PCT son siglas con las cuales se conoce al Tratado de Cooperacién en Materia de
Patentes (Patent Cooperation Treaty), el cual entrd en vigencia para el Peru el 6 de junio de
2009. El Tratado contempla un sistema de presentacion de solicitudes internacionales con
requisitos y formatos uniformes para todos los Estados Miembros que, a la fecha, suman
mas de 140. paises.
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) Indecopi

miércol 8 de febrero del 2012

BUSCAR

jol
Quien .
Servicios en Linea -
Estadisticas
Publicaciones
Transparencia
Preguntas Frecuentes
Noticias y Eventos -

® Competencia Desleal
® Dumping y Subsidios

® Eliminacion de Barreras

INSTITUTO NACIONAL
OF DEFENSA DE LA
COMPETENCIA ¥ DE LA
PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

PROTECCION
AL CONSUMIDOR

Derecho de Autor * Proteccidn al Consumidor Acreditacion

Invenciones y Nuevas Atencidn al Ciudadano
Tecnologias
AZucareras

Burocraticas Signos Distirtivos

Biblicteca Virtual

Luego se selecciona la opcién Consulta de expedientes.

Invenciones y Nuevas Tecnologias

INSTITUTO NACIONAL
DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA ¥ DE LA
PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Invenciones y

dusean i Nuevas Tecnologias

Quigénes S .

Legisiacion

P SERVICIOS PROCEDIMIEN

Preguntas Frecuentes « Consulta de Expedientes « Requisitos

Publicaciones » Buscador de Resoluciones « Tasas

Erilaoes de rerds « Citas para lectura de expediente en Sala « Formatos y Solicitudes
« Horario de atencién

Servicios .

Crosacsimianiag - A My

Ubique la opcion,

Busqueda por titulo.
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ACERCA DEL SERVICID

=

AREAS INVOILUICR

CONTACTD

INDECOPI incorpora a sus servicios en linea la Consulta de
Expedientes de la Direccion de Invenciones v Nuevas Tecnologias,

Este servicio permite que el publico en general consulte de manera
directa, eficiente v gratua, e estado y progreso de sus
expedientes Asimismo, este servicio promueve la difusion de |a
informasidn pablica cormtenida en los documertos nacionales de
patentes, a través de nuewvas y renovadas opoiones de blsqueda,
La opcidn " Consulta de expedientes’ permite visualizar la
informacidn de un expediente ingresando su numero ¥ ano. S no
dispone de esta informacidn, seleccione |a opcion " Bisqueda por
titule ¥y otros". Aqui, podrd buscar un expedients ingresando el
titulo, una palabra dentro del titulo, u otros campos de la solicitud
de patente de invencidn, modelo de utilidad, disefio industrial,
variedad wegetal, transferencia tecnoldgica extranjers o acto
modificatorio,

Como resultado, obtendrd una lista con los expedientes gue
cumplan los parametros de busgueda establecidos. Para wisualizar
los datos de alguno de estos expedientes, basta con seleccionario
de |5 lista.

En los espacios en blanco, se colocan las palabras o numeros claves del

tema sobre el cual desea la informacion.

DIN - BUSQUEDA DE REGISTROS

COMISIONES Tipo de
Expediente

Murmero
Expedients

| === Buscar en todos los expedientes ---

OFICINAS Afio Expediente ' Y

Presentacidn Yy -MM-DD

Titulo

Consulta de expedientes D Ayuda
Resumen | Ayuda

Mdrnero
Pricridad
Pais
Prioridad
Mdrnero
Registro

Prioridad | TYVY-MM-DD

Brisqueda por titulo
10/133,579; 5542

Us; 8B .ES

62; 3587

Publicacion YYY-MM-0D
Solicitante Pfizer Inc.; Pfizer
Inventor | | Juan Perez; Perez

Representante Estudio Raojas abogados

Clasificacidn

Internacional BESE 11/04; FO4D

{CIR)

Clasificacian :

Int. Disefios Clase 07; 15 Sub-Clase 01; 23
(CI1D)

79



Si bien las secuencias de las bases de datos
mencionadas estan disefiadas para ser utilizadas por los examinadores de
patentes al momento de realizar las busquedas de anterioridades para la
evaluacion de las solicitudes de patentes, también pueden ser utilizadas
por personas que no tengan experiencia en busquedas de patentes, pero
que deseen obtener informacion sobre un determinado tema, por lo que
con un poco de practica podran realizar busquedas confiables sobre

materias o temas especificos.

A fin de optimizar los servicios que brinda, la Direccion de
Invenciones y Nuevas Tecnologias se encuentra implementando un
proyecto de automatizacion denominado PATENTA, que es un sistema de
publicacion digital de patentes a texto completo y servicios de informacion
tecnoldgica online. Este proyecto tiene por objetivo: Implementar una
plataforma informatica que permita al INDECOPI la prestacién de servicios
online usando como insumo principal los contenidos digitales de

expedientes de patentes.

Se han digitalizado para este proyecto mas de 8500
expedientes de patentes de invencion, modelos de utilidad y disenos
industriales para ser colocados en esta plataforma, con la finalidad de que

puedan ser utilizados como una fuente de informacion tecnoldgica.
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ll?’ Indecopi

MSTITUTD MACIOMAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
¥ DF LA PROTECCION DE LA PROMEDAD INTELECTUAL

Bisqueda de Informaaacn
Tecnala

Busqueda Simple Bisqueda de Antecedentes
Emisidn de Copias
Bisqueda Automatica

® de expediente: Titulo Historial de Bisquedas

Tipe de Modalidad v

Lo invitames & gue haga consutas sebre nuestra base de datos:

Clasificacion)

== Internacional =
de Patentes ™

Publicaciones

Salcitudes de Redente Pobilicacaon

20 de junio del 2014 a 27 de junio del 2014

N® Titulo

110-2014
1087-2013
2276-2013

Finalmente, en relacion con las busquedas de informacién de patentes,
conviene mencionar que la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias
brinda un servicio de busqueda (certificado) de antecedentes y busqueda de
informacion tecnolégica, el cual se encuentra a disposicion del publico

usuario. Este servicio consiste en:

o Busqueda de antecedentes: Mediante este servicio, el usuario puede

conocer la situacion legal en el Peru de determinado invento publicado
por la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias. La informacién
disponible para brindar este servicio abarca las solicitudes publicadas
desde 1968 hasta la fecha (Anexo 5).

o Servicio de busqueda de informacion tecnoldgica: Se le ofrece al usuario

los resumenes de las patentes publicadas en el Peru y en el extranjero,
relacionadas con el tema técnico de su interés. Este servicio esta
particularmente dirigido a quienes deseen presentar una solicitud de
patente de invencién o de modelo de utilidad y que requieran tener un

indicativo de la novedad de su invencion. Asimismo, esta informacién
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puede ser solicitada por quienes deseen iniciar una investigacion sobre
algun campo técnico especifico (Anexo 6).
El sistema de patentes, los documentos de patentes, asi como las distintas
bases de datos desarrollados en este capitulo son difundidos en todos los
talleres de capacitacioén, ya que es parte de las funciones de la Direccién dar
a conocer y promover el uso del sistema de patentes y de los documentos

de patentes como fuente de informacion tecnolégica.

3.8.3 Indicadores identificados a partir de la informacion de

patentes

En este tema se profundiza en el estudio de indicadores de
patentes, asociados con los procesos de innovacion y capacidades
tecnologicas, para contribuir con la toma de decisiones en proyectos |+D,
fundamentalmente para paises como el nuestro. Se analizaron diferentes
tipos de indicadores del desarrollo tecnoldgico que pueden ser identificados

a partir de la informacion de las patentes.

A continuacién, se listan los siguientes indicadores:

1. Pais de origen o pais del titular:

Este indicador aporta una distribucion de cantidad de patentes por
paises de origen y por donde se generan mas patentes.
2. Cantidad de patentes generada por paises lideres:

Este indicador aporta el comportamiento de la produccién de patentes
por afos en los paises lideres en la producciéon de invenciones sobre
determinado tema.

3. Tendencia de crecimiento por afnos segun tipo de productos:

Este indicador es muy similar al anterior con la diferencia de que aporta
el comportamiento por afios de la produccién de patentes segun tipos de
productos.

4. Pais de registro o destino:
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Con este indicador se obtiene la informacion referida a doénde se
registraron las patentes y donde estas mantienen su derecho exclusivo,
teniendo en cuenta que las patentes tienen un tiempo de vigencia. El analisis
de este indicador permite orientar el mercado para evitar el enfrentamiento
de los derechos exclusivos de varias patentes sobre el mismo tema.

5. Patentes solicitadas por extranjeros:

Este indicador ofrece una medida del poder tecnolégico en el pais que
se analice en dependencia de las patentes del pais concedidas a solicitantes
extranjeros.

6. Tematicas por coédigos de clasificacion segun el sistema
internacional de patentes:

Estos codigos son muy factibles a la hora de realizar las busquedas
porque corresponden a una clasificacion internacional por temas, que van de
lo general a lo particular, en que se aportan primero de una manera facil y
segura, la busqueda de las patentes sobre determinados temas y después

los sectores que mas se trabajan en determinada rama de la economia.

A continuacidon, tomando en consideracion algunos de estos
indicadores se realiza un estudio del estado de la técnica, por ejemplo, para
el tema de Biodiesel por considerarse la energia del futuro, como se sabe
hay paises que ya vienen utilizando esta energia, es el caso de Brasil que
convierte la mitad de su produccion de cafia de azucar en 24 millardos de
litros de etanol, movilizando 12.5 millones de vehiculos, se recuperd 414
patentes, utilizando la base de datos de la Organizacion Mundial de
Propiedad Intelectual (PatentScope). Como estrategia de busqueda se utilizd
como palabra clave «biodiesel» y no se conjug6é con ningun codigo de la
Clasificacion Internacional de Patentes (CIP) para no limitar la recuperacion

de los documentos pertinentes.

El estudio permitira identificar, en el sector de los Biodiesel, la
evolucion tecnolégica de la innovacion por patentes. En el grafico se
muestran diferentes tipos de patentes: aquellas que versan sobre

composiciones de ingredientes activos de biodiesel, otras cuyas
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investigaciones incluyen la adicion de determinados aditivos para lograr una
mayor estabilidad en el almacenamiento y una mejoria en la composicion de
Biodiesel; otras que se basan en la introduccion de nuevas fuentes de
aceites y grasas para la producciéon de los biodiesel y algunas relacionadas

con el proceso tecnolégico como tal.

Ordenar por: [gEalE0E _ﬂ Show translation took: &

Mo Pais Titulka Fecha de publicacidn Clasificacién Internacional M de solicitud Solicitante Inventor
1. |MX | MA/a/2008/008246 - | 31.10.2008 CO7C 67/03 M¥fai2008/008246 |ARCHER-DANIELS- | LEIF
PROCESOS PARA MIDLAND COMPANY | SOLHEIM
PRODUCIR
. 0
PRODUCIDG A

PARTIR DE ESTOS

La presente invencidn se refiere 3 un processo para remover esteril glicdsides o menaacilglicerales de m por contacts del W COn
un absorbente, ¢ auxiliar de filtro. £ Biodiesel tratade asicome también los esteril glicésides derivados del m son también descritos

2. |MX | MX/al2008/005334- | 26.00.2008 C10L 118 MX/a/2008/005934 | NOWUS IBRAHIM
COMPOSICIONES INTERMNATIONAL ABOU-
DE COMBUSTIBLE INC. NEMEH
BIODIESEL QUE
TIEMEN
ESTABILIDAD
QXIDATIVA
AUMENTADA

La presente invencidn se relaciona con composiciones de combustinle de biodiese] que tienen estabilidad de oxidacion mejorada. Mas
especificamente 1as compaosiciones de combustible biodiesel incluyen por lo mencs un antioxidante que incrementa 13 estabilidad cxidativa del
combustible. Las composiciones de combustiole blediesel tambign puedenincluir una mezcla snticxidants o una mezcla anticxidants en
combinacién conun solvente polar y'o nopelar que increments 1a estabilidad oxidativa del combustible

("]

MX | MUa2008/011040 - | 39102008 C10L 102 MX/a/2008/011040 | GRACE GMBHBCOD. | MASSOUD
o DE KG* JALALPOOR
REFINAMIENTC

FISICO USANDO

PARTICULAS

ADSORBENTES

PARALA

PRODUCCION DE

COMEUSTIELE DE

Se describen processes de refinamients fisico usando particulas adsomemes Qe pueden utilizar procesos de refinamiente fisico enla
produccién de precursores de combustible de Biddiesel v combustible de

El objeto de este estudio seria ayudar a la toma de decisiones
para la inserciobn o no, en posiciones competitivas en el mercado, de la
produccion de biodiesel, por ejemplo, a partir de la cafia de azucar. Es
necesario analizar las particularidades de cada una de las nuevas
propuestas de fuentes para la produccion de biodiesel, la eficiencia que se
plantea por los cambios de la fuente de aceite en la composicion del
biodiesel y comparar la competitividad del resultado obtenido con los ya

reportados por patentes.
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Otros estudios que se pueden realizar a través de la literatura de
patentes, es la identificacibn de paises y firmas que trabajan en una
determinada linea de investigacion. En este caso, la informacién recuperada,
segun los intereses, se organizo6 por el pais de prioridad, lo que se identifico

como pais de origen de la patente.

Refinar la busqueda "piggiesel’ ﬁ Recuperar los rezultados .
200 4
MNombre Mo ¢
175 IMexica 204
150 Argentina B8
PCT &1
15
Spain 3z
158 European Patent Office 11
75 1 Republic of Korea T
Brazil 5
50
Colombia %
23 Peru 5
0 Costa Rica 2
mx ar wo &5 ep kr pe o br ocr za uy wvn ool 3w pa ma gt do
Uruguay 3
Sath Africa : ]
1]

De igual manera, la clasificacion de patentes es otro indicador
importante para poder analizar las patentes. En el siguiente estudio, se
puede apreciar que la clasificacion C10L se refiere a combustibles previstos
en otros lugares, por ejemplo, obtenido a partir de alcohol, y la clasificacion

B01D a procesos de separacion de combustible.
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Paises IPC Solicitante principal Solicitante principal Inventar principal Fecha de publicacian
1] 10 20 30 40 =11 G0 70 a0 an 100 “
c1iL Mombre | Mo
c10L 1032
Ca7e
CO7C 57
C12M
C12N 12
C12P
106G 18
Cl1e
Cc1c 18
C10G
C12pP 18
ADIN ADIN |13
BOLD BOID |12
gk Bo1d |10
B0 COBF |10
1]

En los siguientes cuadros, se observan dos indicadores, las
empresas que mas han patentado sobre «biodiesel» y las solicitudes de
patentes que ya son de dominio publico entre los afios 2002 al 2012. De esta
informacion se realiz6 un analisis de la distribucion en el tiempo de las
patentes que se han ido originando por paises. Del resultado obtenido, se
logré una vision de la evolucion de las innovaciones por empresas y con ello
el reconocimiento de quiénes estan activos en la gestibn de nuevos
productos de Biodiesel y quiénes han abandonado esta linea de desarrollo, o
al menos, han abandonado la estrategia de proteccién legal de sus nuevos
resultados a través de las patentes. Esta ultima informacién debe ser

corroborada con otras fuentes de informacion técnica y comercial.
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Paises IPC Saolicitante principal Solicitante principal Inventor principal Fecha de publicacion

Mambre Mo #

SUNHO BIODIES...

-
=

SOLVAY BOCIETE AHONYM..
BASFSE

MNALCD COMPANY

EASF AKTIENGESELLSCHAFT
SUNHO BIODIESEL CORP
EAYER CROPSCIENCE A
AFTON CHEMIC. .

PETROLEC BRASILEIRD 5.A....

e @ @ @ | o @

EVOINIE REGHM GMEH

Paises IPC Solicitante principal Solicitante principal Inventor principal Fecha de publicacion
Ho Fecha Mo #
100 2002 4
» B 2003 g9
:E 2004 7
- 2005 13
S0 2006 28
a0 2007 34
30 rdee 2008 114
a1 2009 85
il 2010 53
2011 43
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2012 5
4]

Podemos observar entonces en el andlisis realizado a los
indicadores, la importancia de conocer las patentes y principalmente saber
usarlas como una herramienta para la toma de decisiones, otorgando al pais
una ventaja competitiva respecto a los paises que no usan esta informacion,
hay que tomar en cuenta que estos analisis deben partir de razonamientos
de expertos con el estudio de los textos completos de las patentes, de cuyo

analisis entonces se podran arribar a conclusiones como:
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e Posibles tecnologias a asimilar e introducir como parte de los nuevos
proyectos de investigacion.

e Valoracion de cambios tecnolégicos observados en patentes de
tecnologias que permitan potencializar la eficiencia del nuevo producto o

procedimiento que se pretende desarrollar.

3.9 Valoracion de una patente

Es importante tener claro que el valor de una invencion no es el mismo
que el valor de una patente. El valor de la invencién esta determinado por
su capacidad de generar ingresos. Por ejemplo, en el caso de un producto
farmacéutico, se podria calcular como la utilidad neta de fabricar y vender el
medicamento en el mercado (sin patente), incluyendo los costos incurridos

en la obtencién del producto (investigacion y desarrollo).

Por otro lado, el valor de la patente es el agregado que le otorga
exclusividad a la invencién. En el mismo ejemplo, se podria calcular por la
utilidad neta de fabricar y vender el producto patentado, menos la misma
utilidad sin patente, incluyendo en la ecuacion los costos de obtenerla y
mantenerla, asi como los de hacerla valer en caso de infraccion o copia. En
este caso la patente permitiria incrementar el precio final y copar el 100% del
mercado como resultado de la ausencia de competidores. Dependiendo de
la relevancia y el tamafio de mercado que tiene el medicamento, el valor

agregado otorgado puede ser mas o menos significativo.

Existen en la literatura especializada multiples métodos de valoracion.
Cada uno adopta sus propias variables, escenarios e hipétesis, o que hace
complejo establecer cual es el mas fiable. Muchos de estos se concentran,
por ejemplo, en calcular el valor de la patente una vez que la invencion ha
alcanzado el mercado, basandose en los flujos de dinero producidos

directamente por su explotacion.
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Para el presente informe, seran revisados los métodos que puedan
estimar el valor de una patente en las fases iniciales de desarrollo del

producto, pues el objetivo en este nivel sera:

e Evaluar si vale la pena invertir dinero en obtener y mantener la patente en
otros paises que no sean el de origen, en cuyo caso se debera definir
hasta cuanto es recomendable invertir, 0

e Convencer a terceros del valor de la patente, ya sea para negociarla o

invitarlos a participar como socios inversionistas en llevarla al extranjero.
Existen tres métodos o aproximaciones para valorar una patente:

a) Valoracion basada en los costos

Calcula el valor de la patente a partir de la suma de costos incurridos en
la creacion de la invencion. Es decir, se presta atencion en lo que se invirtio
en su desarrollo, o a lo que un tercero invertiria si pretende replantearla de la

nada.

b) Valoracién basada en los ingresos

Calcula el valor de la patente con base en una proyecciéon de los
ingresos futuros que podria generar la invencion patentada, durante un
periodo determinado, tomando en cuenta el tiempo, el valor del dinero y el

riesgo que estos ingresos no se presenten.

¢) Valoracion basada en el mercado

Calcula el valor de la patente a partir de la revision y comparacion de
transacciones realizadas en otras similares. Este método es parecido a los
de valoracién de activos, tales como los de estado real o maquinaria.

En resumen, se pueden observar las ventajas y desventajas de los tipos

de enfoque®:

% Gerardo Penas Garcia y Niurys Nufiez Delgado. La patente como instrumento de
valoracion del conocimiento. Revista de Investigacion en Gestion de la Innovacion y
Tecnologia, numero 38, septiembre-octubre 2006.
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Tipo de enfoque

Definicion

Ventajas

Desventajas

Enfoque bazado £n loz
costes

Elvaler de la patente 2
igual a log coztes de <D
relacionados con la
patente

Util para la gestion v &l
centrel de operacienssz

Mo e= Otil para las
tranzacciones
financieraz porgue o bien
la cuantia del coste e
demasziade elevada, con
lo que el valor de la
patente &= exagerado, o
bien la cuantia del cozte
ez demasiado baja, con
lo que el valor de laz
patentez 2 2ubestima

Enfoque bazado £n loz
ingrezos

Elvaler de la patents &
igual al flujo de ingrezo
que el titular de la
patente tiene previzto
obtener durante la vida
de la patents.

=
2

Aloz inverzores que
gztan interezados en
laz gananciaz de su
inverzion, lez da la
informacion necesaria
¥, por consiguients, &
valor correcto

Se requisre una basze de
datoz importante que
permita tener una
perzpectiva fiable de lo=
futures ingrezos durante
gl periedo de duracion de
la patente. Se necezita
zaber exactamente qué
parts d= loz ingrezos de
loz productos esta
relacionada con &l
derecho de monopaolic de
una patente determinada.

Enfoque bazado en =l
mercado

Elvaler de la patente 2
igual al precio de una
patente zimilar que va
haya zido
comercializada.

El valor bazado en &l
mercado &2 ziempre &l
valor maz fiahle v mas
zdlido que pueda existir
para cualkguier tipo de
activo.

Mo e= facil recopilar
datoz de patentes va
comercializadas.

Cada patents = (nica.
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CAPITULO IV
REFLEXIONES CRITICAS DE LA EXPERIENCIA

El acceso a los documentos de patente como fuente de informacién es
relativamente sencillo y, como se ha explicado el uso de las distintas bases
de datos como herramienta de busqueda no implican un costo; sin embargo,
durante el desarrollo de mis funciones en la Direccién de Invenciones y
Nuevas Tecnologias he podido apreciar que no se realiza un uso adecuado
de estas herramientas, debido al desconocimiento sobre la utilidad y
ventajas de dicha informacién; las técnicas de busqueda y acceso a la
informacién, asi como la inexistencia de una asesoria adecuada en dichos
temas por parte de las organizaciones vinculadas con la investigacion e

innovacion tecnolodgica del pais.

Las razones mencionadas ocasionan que no se use la informacion
tecnoldgica contenida en los documentos de patente durante el desarrollo de
una investigacién, proyecto para el desarrollo de un producto o
procedimiento, negociacion, implementaciéon de estrategias en ciencia y

tecnologia, entre otros, dificultando el desarrollo industrial del pais.

Por ello, es necesario que las organizaciones vinculadas con la investigacion
e innovacién tecnolégica puedan tomar conciencia de la importancia de la
informacion que se puede obtener a través de los documentos de patentes,
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asi como acerca del funcionamiento del sistema de patentes, a fin de poder
enriquecer y profundizar los conocimientos y puedan ser utilizados como una
herramienta que permita optimizar los recursos destinados a desarrollar los
proyectos de investigacidn que se encuentran a cargo de las organizaciones
vinculadas con la investigacion e innovacion tecnolégica, de manera que sea
posible identificar aquellos proyectos con probabilidades de generar

derechos de propiedad industrial a favor del pais.
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1.

CONCLUSIONES

El presente informe comprende una visibn panoramica sobre los
conceptos basicos del sistema de patentes, asi como de las herramientas
que nos brindan la posibilidad de acceder a la informacion tecnolégica
que se encuentra en los documentos de patentes a través de las distintas

bases de datos mencionadas.

. En él se procura dar a conocer el sistema que se aprecie el valor de las

patentes como instrumento de fomento a la innovacién tecnolégica y, por
ende, del desarrollo econémico, conceptos que deben ser conocidos e
internalizados por los diversos actores que tienen que ver con el
desarrollo tecnolégico de nuestro pais.

El andlisis de informacion de patentes permite identificar un conjunto de
indicadores especificos, intimamente asociados con los procesos de
innovacion y capacidades tecnologicas, o que permite contribuir de
manera directa en la toma de decisiones mas efectivas en la estrategia de
innovacion en los paises en vias de desarrollo, a que alcancen, en plazos

breves, productos realmente competitivos.

El analisis de informacidén de patentes posee un bajo costo en relacidén a
sus beneficios, ya que la eficiente medicién de los indicadores que se
listan para el analisis respectivo depende solamente de la habilidad del
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especialista en el analisis, asi como la cantidad de patentes recuperadas

y el valor agregado.

. Los paises en via de desarrollo como el nuestro deberian utilizar a las
patentes como una herramienta para la toma de decisiones en la
estrategia de innovacién, otorgando al pais una ventaja competitiva

respecto a los paises que no usan esta informacion.
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RECOMENDACIONES

1. Considerando la problematica expuesta y que el presente informe
pretende exponer de manera breve los conceptos basicos vinculados con
el sistema de patentes y las ventajas de la informacion contenida en los
documentos de patentes, se debe incluir como parte del contenido del
plan de estudios de las distintas universidades cursos o seminarios sobre
propiedad intelectual y el sistema de patentes, de manera que, tanto los
alumnos como los profesores puedan conocer la importancia de proteger
las innovaciones, asi como la aplicacion de las distintas herramientas que

se encuentran a su disposicion.

2. Con la finalidad de poner a disposicion de las organizaciones vinculadas
con la investigacion e innovacién tecnolégica de una manera sencilla y
completa la informacién sobre las patentes, asi como de las distintas
bases de datos, se considera util la realizacion de una guia de propiedad
industrial que contemple no solo los conceptos basicos, normas legales
aplicables y procedimientos, sino también que contenga una breve

descripcion de las distintas bases de datos de patentes.

3. En el mismo orden de ideas, se sugiere propiciar un acercamiento con la
Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias del INDECOPI, a fin de
que se generen algun tipo de convenio para desarrollar diversas
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actividades destinadas a difundir el sistema de patentes y su
aprovechamiento a través de la proteccion de las innovaciones
desarrollas en el curso de las actividades propias de la universidad y sus

centros de investigacion.
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ANEXOS

Anexo 1: Decisiéon N° 486 de la Comision de la Comunidad Andina que establece

el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.

Anexo 2: Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias

a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina que establece el

Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.

Anexo 3: Documento técnico

Anexo 4: Formato de solicitud de patente de invencién

Anexo 5: Formato para busqueda de antecedentes

Anexo 6: Formato para busqueda de informacién tecnologica
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DECISION 486
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,
VISTOS: El Articulo 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decision 344 de la Comision;
DECIDE:
Sustituir la Decision 344 por la siguiente Decision:

REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Del Trato Nacional

Articulo 1.- Con respecto a la proteccion de la propiedad industrial, cada Pais Miembro concedera a los
nacionales de los demas miembros de la Comunidad Andina, de la Organizacion Mundial del Comercio y del
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a
sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los articulos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el articulo 2 del Convenio de Paris
para la Proteccién de la Propiedad Industrial.

Asimismo, podran conceder dicho trato a los nacionales de un tercer pais, bajo las condiciones que prevea la
legislacion interna del respectivo Pais Miembro.

Del Trato de la Naciéon mas Favorecida

Articulo 2.- Con respecto a la proteccion de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad
que conceda un Pais Miembro a los nacionales de otro Pais Miembro de la Comunidad Andina, se hara extensiva a
los nacionales de cualquier miembro de la Organizacion Mundial del Comercio o del Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial.

Lo previsto en el parrafo anterior procedera sin perjuicio de las reservas previstas en los articulos 4 y 5 del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Del Patrimonio Bioldgico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales

Articulo 3.- Los Paises Miembros aseguraran que la proteccion conferida a los elementos de la propiedad
industrial se concedera salvaguardando y respetando su patrimonio biolégico y genético, asi como los conocimientos
tradicionales de sus comunidades indigenas, afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesiéon de patentes que
versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos
estara supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento juridico internacional,
comunitario y nacional.

Los Paises Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indigenas,
afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos.

Las disposiciones de la presente Decision se aplicaran e interpretaran de manera que no contravengan a las
establecidas por la Decision 391, con sus modificaciones vigentes.

De los Términos y Plazos

Articulo 4.- Los plazos relativos a tramites previstos en la presente Decision sujetos a notificacion o
publicacion se contaran a partir del dia siguiente a aquel en que se realice la notificacion o publicacion del acto de
que se trate, salvo disposicion en contrario de la presente Decision.

Articulo 5.- Siempre que en la presente Decisién no exista disposicion en contrario, cuando los plazos se
sefialen por dias, se entendera que éstos son habiles. Si el plazo se fija en meses o afios se computara de fecha a
fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiere dia equivalente a aquel en que comienza el computo se entendera que
el plazo vence el ultimo dia del mes. Cuando el ultimo dia del plazo sea inhabil, se entendera prorrogado al primer
dia habil siguiente.



De las Notificaciones

Articulo _6.- La oficina nacional competente podra establecer un sistema de notificacion que permita
comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados.

Del Idioma

Articulo 7.- El petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional competente debera presentarse
en idioma castellano.

Articulo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberan presentarse
en idioma castellano. En caso contrario, debera acompafiarse una traducciéon simple en dicho idioma. Sin embargo,
la oficina nacional competente podra dispensar de la presentacion de traducciones de los documentos cuando asi lo
considere conveniente.

De la Reivindicacién de Prioridad

Articulo 9.- La primera solicitud de patente de invencién o de modelo de utilidad, o de registro de disefio
industrial o de marca, validamente presentada en otro Pais Miembro o ante una autoridad nacional, regional o
internacional con la cual el Pais Miembro estuviese vinculado por algun tratado que establezca un derecho de
prioridad analogo al que establece la presente Decision, conferira al solicitante o a su causahabiente un derecho de
prioridad para solicitar en el Pais Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los
efectos del derecho de prioridad seran los previstos en el Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad
Industrial.

El derecho de prioridad podra basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente
del mismo Pais Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal
caso, la presentacion de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicara el abandono de la solicitud
anterior con respecto a la materia que fuese comun a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud validamente admitida a tramite conforme a lo
previsto en los Articulos 33, 119 y 140 de la presente Decision, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca debera presentarse dentro de los
siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se invoca:

a) doce meses para las patentes de invencion y de modelos de utilidad; vy,
b) seis meses para los registros de disefios industriales y de marcas.

Articulo 10.- A los efectos de lo previsto en el articulo anterior, debera presentarse una declaracion con la
documentaciéon pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su
presentacion, la oficina ante la cual se presenté y cuando se conociera, su numero. La oficina nacional competente
podra exigir el pago de una tasa por la invocacion de la prioridad.

La declaracion y la documentacion pertinente deberan presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud
0, a mas tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentacion de la
solicitud cuya prioridad se invoca:

a) en el caso de solicitudes de patente de invencién o de modelo de utilidad: dieciséis meses; vy,
b) en el caso de solicitudes de registro de disefio industrial o de marca: nueve meses.

Asimismo, debera presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la

expidio, un certificado de la fecha de presentacion de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso,

el comprobante de pago de la tasa establecida.

Para efectos del derecho de prioridad, no se exigiran otras formalidades adicionales a las dispuestas en el
presente articulo.

Articulo 11.- El incumplimiento de los plazos, de la presentacion de los documentos o del pago de la tasa,
acarreara la pérdida de la prioridad invocada.

Del Desistimiento y Abandono
Articulo 12.- El solicitante podra desistir de su solicitud en cualquier momento del tramite. El desistimiento de

una solicitud de patente o de registro da por terminada la instancia administrativa a partir de la declaraciéon de la
oficina nacional competente, perdiéndose la fecha de presentacioén atribuida.



Si se presentara el desistimiento antes de la publicacion de la solicitud, ésta no sera publicada. Tratandose de
solicitudes de patente de invencién o de modelo de utilidad, o de registro de disefio industrial, las mismas se
mantendran en reserva y no podran ser consultadas sin autorizacién escrita del solicitante, salvo que hubiese
transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.

Articulo 13.- Lo dispuesto en el articulo precedente sera de aplicacion a los casos de abandono del tramite de
la solicitud, en lo que fuere pertinente.

TITULO Il
DE LAS PATENTES DE INVENCION

CAPITULO|
De los Requisitos de Patentabilidad

Articulo _14.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacion industrial.

Articulo 15.- No se consideraran invenciones:

a) los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;
b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biolégicos naturales, el

material biologico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma
de cualquier ser vivo natural;

c) las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;

d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades econémico-
comerciales;

e) los programas de ordenadores o el soporte l6gico, como tales; vy,

f) las formas de presentar informacion.

Articulo 16.- Una invencién se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una descripcién escrita u
oral, utilizacion, comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente
0, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara dentro del estado de la técnica,
el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o
de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacién o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese
examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o
hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.

Articulo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomara en consideraciéon la divulgacién
ocurrida dentro del afio precedente a la fecha de la presentacion de la solicitud en el Pais Miembro o dentro del afio
precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgacién hubiese provenido de:

a) el inventor o su causahabiente;

b) una oficina nacional competente que, en contravencion de la 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 la informacion directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.
Articulo 18.- Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica.
Articulo 19.- Se considerara que una invencion es susceptible de aplicaciéon industrial, cuando su objeto
pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier
actividad productiva, incluidos los servicios.

Articulo 20.- No seran patentables:



a) las invenciones cuya explotacion comercial en el territorio del Pais Miembro respectivo deba impedirse
necesariamente para proteger el orden publico o la moral. A estos efectos la explotacion comercial de una
invencién no se considerara contraria al orden publico o a la moral solo debido a la existencia de una
disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion;

b) las invenciones cuya explotacion 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 explotacion comercial de una invencién no se considerara contraria a la salud o la
vida de las personas, de los animales, o para la preservacion de los vegetales o del medio ambiente sélo por
razén de existir una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion;

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolégicos para la produccion de plantas o
animales que no sean procedimientos no biol6gicos o microbiolédgicos;

d) los métodos terapéuticos o quirirgicos para el tratamiento humano o animal, asi como los métodos de
diagnostico aplicados a los seres humanos o a animales.

Articulo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformidad con el articulo 16 de la presente Decisién, no seran objeto de nueva patente, por el simple hecho de
atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

CAPITULOIII
De los Titulares de la Patente

Articulo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podra ser transferido por acto entre
VivOs 0 por via sucesoria.

Los titulares de las patentes podran ser personas naturales o juridicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente una invencion, el derecho a la patente corresponde en comun a
todas ellas.

Si varias personas hicieran la misma invencion, independientemente unas de otras, la patente se concedera a
aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha
mas antigua.

Articulo 23.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislacion nacional de cada Pais Miembro, en las
invenciones ocurridas bajo relacién laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podra ceder
parte de los beneficios econdmicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la
actividad de investigacion.

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberan reinvertir parte de las
regalias que reciben por la comercializacion de tales invenciones, con el propoésito de generar fondos continuos de
investigacion y estimular a los investigadores, haciéndolos participes de los rendimientos de las innovaciones, de
acuerdo con la legislacion de cada Pais Miembro.

Articulo 24.- El inventor tendrda derecho a ser mencionado como tal en la patente y podra igualmente
oponerse a esta mencion.

CAPITULO Il
De las Solicitudes de Patente

Articulo 25.- La solicitud de patente so6lo podra comprender una invencion o un grupo de invenciones
relacionadas entre si, de manera que conformen un Unico concepto inventivo.

Articulo 26.- La solicitud para obtener una patente de invencién se presentara ante la oficina nacional
competente y debera contener lo siguiente:

a) el petitorio;

b) la descripcion;

c) una o mas reivindicaciones;

d) uno o mas dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invencion, los que se consideraran parte

integrante de la descripcion;

e) el resumen;



los poderes que fuesen necesarios;

9) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se
solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los
que cualquiera de los Paises Miembros es pais de origen;

i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorizacion de uso de los conocimientos
tradicionales de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales de los Paises Miembros, cuando los
productos o procedimientos cuya proteccion se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos
conocimientos de los que cualquiera de los Paises Miembros es pais de origen, de acuerdo a lo establecido
en la Decision 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;

j) de ser el caso, el certificado de depdsito del material biologico; vy,

k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesion del derecho a la patente del inventor al
solicitante o a su causante.

Articulo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estara contenido en un formulario y comprendera lo
siguiente:

a) el requerimiento de concesion de la patente;

b) el nombre y la direccion del solicitante;

c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona juridica, debera indicarse el lugar
de constitucion;

d) el nombre de la invencion;

e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;

f) de ser el caso, el nombre y la direccion del representante legal del solicitante;

g) la firma del solicitante o de su representante legal; v,

h) de ser el caso, la fecha, el numero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u otro titulo de

proteccién que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que
se refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada en el Pais
Miembro.

Articulo 28.- La descripcién debera divulgar la invencién de manera suficientemente clara y completa para su

comprensién y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La
descripcion de la invencién indicara el nombre de la invencion e incluira la siguiente informacion:

a)

b)

c)

e)

f)

el sector tecnologico al que se refiere o al cual se aplica la invencion;

la tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese util para la comprension y el examen de la
invencion, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia;

una descripcion de la invencion en términos que permitan la comprension del problema técnico y de la
solucion aportada por la invencién, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la
tecnologia anterior;

una resefa sobre los dibujos, cuando los hubiera;

una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la practica la invencion,
utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; vy,

una indicacién de la manera en que la invencion satisface la condicién de ser susceptible de aplicacion
industrial, si ello no fuese evidente de la descripcidon o de la naturaleza de la invencion.

Articulo 29.- Cuando la invencion se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material

biolégico y la invencion no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona
capacitada en la materia técnica, la descripcién debera complementarse con un depésito de dicho material.

El depodsito debera efectuarse, a mas tardar en la fecha de presentacion de la solicitud en el Pais Miembro o,

cuando fuese el caso, en la fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se invoque. Seran validos los



depdsitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el
Reconocimiento Internacional del Deposito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de
Patentes, de 1977, o ante otra institucion reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos
casos, la descripcion indicara el nombre y direccion de la institucion de dep6sito, la fecha del deposito y el numero de
deposito atribuido por tal institucion.

El depdsito del material biologico solo sera valido para efectos de la concesiéon de una patente si se hace en
condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a mas tardar a partir de
la fecha del vencimiento del plazo previsto en el articulo 40.

Articulo 30.- Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser
claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion.

Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacién sera independiente
cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicacién anterior. Una reivindicacion sera
dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicacion anterior. Una
reivindicacion que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerara una reivindicacién dependiente
multiple.

Articulo 31.- El resumen consistira en una sintesis de la divulgacion técnica contenida en la solicitud de
patente. Dicho resumen servira sélo para fines de informacién técnica y no tendra efecto alguno para interpretar el
alcance de la proteccion conferida por la patente.

Articulo 32.- Ninguin Pais Miembro exigira, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales
o distintos a los previstos en la presente Decision.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitacién de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese
dudas razonables sobre algun elemento de la solicitud, podra exigir que se presenten las pruebas necesarias.

Articulo 33.- Se considerara como fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcién por la oficina
nacional competente, siempre que al momento de la recepcion hubiera contenido al menos lo siguiente:

a) la indicacion de que se solicita la concesion de una patente;

b) los datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina
nacional competente comunicarse con esa persona;

c) la descripcién de la invencion;
d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; vy,
e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente articulo, ocasionara que la solicitud sea
considerada por la oficina nacional competente como no admitida a tramite y no se le asignara fecha de
presentacion.

Articulo 34.- El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del
tramite. La modificacion no podra implicar una ampliacion de la proteccion que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podra pedir la correccién de cualquier error material.

Articulo 35.- El solicitante de una patente de invencion podra pedir, en cualquier momento del tramite, que su
solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversién de la solicitud s6lo procedera

cuando la naturaleza de la invencion lo permita.

La peticiéon de conversiéon de una solicitud podra presentarse sélo una vez. La solicitud convertida mantendra
la fecha de presentacion de la solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podran sugerir la conversion de la solicitud en cualquier momento del
tramite, asi como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentacién de las solicitudes de conversion.

El solicitante podra aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuara la
tramitacion del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

Articulo 36.- El solicitante podra, en cualquier momento del tramite, dividir su solicitud en dos o mas
fraccionarias, pero ninguna de éstas podra implicar una ampliacion de la proteccién que corresponda a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial.



La oficina nacional competente podra, en cualquier momento del tramite, requerir al solicitante que divida la
solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invencion.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiara de la fecha de presentacion y, en su caso, de la fecha de prioridad
de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades multiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente,
indicara la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberan quedar cubiertas por cada una
de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la division de una solicitud, el solicitante consignara los documentos que fuesen necesarios para
formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.

Articulo 37.- El solicitante podra, en cualquier momento del tramite, fusionar dos o mas solicitudes en una
sola, pero ello no podra implicar una ampliacién de la proteccion que corresponderia a la divulgacion contenida en las
solicitudes iniciales.

No procedera la fusién cuando la solicitud fusionada comprendiera invenciones que no cumplen con el
requisito de unidad de invenciéon conforme al articulo 25.

La solicitud fusionada se beneficiara de la fecha de presentacién y, en su caso, de la fecha o fechas de
prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales.

CAPITULO IV
Del Tramite de la Solicitud

Articulo 38.- La oficina nacional competente examinara, dentro de los 30 dias contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los articulos 26 y 27.

Articulo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los
articulos 26 y 27, la oficina nacional competente notificara al solicitante para que complete dichos requisitos dentro
del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificacion. A solicitud de parte dicho plazo sera prorrogable por una
sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiracion del término sefalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se
considerara abandonada y perdera su prelaciéon. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardara la
confidencialidad de la solicitud.

Articulo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud en el
Pais Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendra
caracter publico y podra ser consultado, y la oficina nacional competente ordenara la publicacion de la solicitud de
conformidad con las disposiciones nacionales.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior, el solicitante podra pedir que se publique la solicitud en
cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente
ordenara su publicacion.

Articulo 41.- Una solicitud de patente no podra ser consultada por terceros antes de transcurridos dieciocho
meses contados desde la fecha de su presentacion, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados
de la solicitud, podra consultar el expediente antes de su publicacién aun sin consentimiento de aquél.

Articulo 42.- Dentro del plazo de sesenta dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo
interés, podra presentar por una sola vez, oposicion fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la
invencion.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta
dias para sustentar la oposicion.

Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales.
Articulo 43.- Si se hubiere presentado oposicion, la oficina nacional competente notificara al solicitante para
que dentro de los sesenta dias siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte

nuevamente las reivindicaciones o la descripcién de la invencién, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta
dias para la contestacion.



Articulo 44.-Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacion de la solicitud,
independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante debera pedir que se examine si la
invencién es patentable. Los Paises Miembros podran cobrar una tasa para la realizacion de este examen. Si
transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caera en
abandono.

Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invencion no es patentable o que no cumple
con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision para la concesion de la patente, lo notificara al solicitante.
Este debera responder a la notificacién dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la
notificacion. Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de
patentabilidad, podra notificar al solicitante dos o mas veces conforme al parrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefialado, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional competente denegara la patente.

Articulo 46.- La oficina nacional competente podra requerir el informe de expertos o de organismos cientificos
o tecnoldgicos que se consideren idoneos, para que emitan opinién sobre la patentabilidad de la invencion.
Asimismo, cuando lo estime conveniente, podra requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente,
el solicitante proporcionara, en un plazo que no excederad de 3 meses, uno o mas de los siguientes documentos
relativos a una o mas de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invencién que se
examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud

extranjera;
c) copia de la patente u otro titulo de proteccion que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
d) copia de cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,
e) copia de cualquier resolucién o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro titulo de

proteccién concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podra reconocer los resultados de los examenes referidos en el literal b) como
suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invencion.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo sefialado en el presente articulo la
oficina nacional competente denegara la patente.

Articulo 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podra suspender la tramitacion de la
solicitud de patente cuando algin documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del articulo 46 aun
no se hubiese obtenido o estuviese en tramite ante una autoridad extranjera.

Articulo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgara el titulo de la patente. Si fuere parcialmente
favorable, se otorgara el titulo solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegara.

Articulo 49.- Para el orden y clasificacion de las patentes, los Paises Miembros utilizaran la Clasificaciéon
Internacional de Patentes de Invencion establecida por el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacion
Internacional de Patentes de 1971, con sus modificaciones vigentes.

CAPITULO V
De los Derechos que confiere la Patente

Articulo 50.- La patente tendra un plazo de duracién de veinte afios contado a partir de la fecha de
presentacion de la respectiva solicitud en el Pais Miembro.

Articulo 51.- El alcance de la proteccion conferida por la patente estara determinado por el tenor de las
reivindicaciones. La descripcion y los dibujos, o en su caso, el material biolégico depositado, serviran para
interpretarlas.

Articulo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su
consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:



a) cuando en la patente se reivindica un producto:

i) fabricar el producto;
i) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,
b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
i) emplear el procedimiento; o
i) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente

mediante el procedimiento.

Articulo 53.- El titular de la patente no podra ejercer el derecho a que se refiere el articulo anterior respecto
de los siguientes actos:

a) actos realizados en el ambito privado y con fines no comerciales;

b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentacion, respecto al objeto de la invencion patentada;
c) actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de investigacion cientifica o académica;

d) actos referidos en el articulo 5ter del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial;

e) cuando la patente proteja un material biolégico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base
inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtencion requiera el uso repetido de la entidad
patentada.

Articulo 54.- La patente no dara el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un
producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier
pais por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o econémicamente vinculada a él.

A efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estan economicamente vinculadas cuando
una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotacion de la
patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biolégico capaz de reproducirse, la patente no se extendera al material
biolégico obtenido por reproduccion, multiplicaciéon o propagaciéon del material introducido en el comercio conforme al
parrafo primero, siempre que la reproduccion, multiplicacién o propagacion fuese necesaria para usar el material
conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee
para fines de multiplicacién o propagacion.

Articulo 55.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Decision,
los derechos conferidos por la patente no podran hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes
de la fecha de prioridad o de presentacion de la solicitud sobre la que se concedi6 la patente, ya se encontraba
utilizando o explotando la invencién, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa persona tendra el derecho de iniciar o de continuar la utilizacion o explotacién de la invencion,
pero este derecho sblo podra cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese
realizando tal utilizacion o explotacion.

Articulo 56.- Una patente concedida o en tramite de concesién podra ser transferida por acto entre vivos o por
via sucesoria.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta
de registro ocasionara que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia debera constar por escrito.
Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de una transferencia.

Articulo 57.- El titular de una patente concedida o en tramite de concesion podra dar licencia a uno o mas
terceros para la explotacion de la invencion respectiva.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotacion de una patente concedida.
La falta de registro ocasionara que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia debera constar por escrito.

Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de una licencia.



En caso exista algun cambio respecto al nombre o direccion del titular de la patente durante el plazo de
vigencia del contrato de licencia, el titular del registro debera informarlo a la oficina nacional competente. En caso
contrario, cualquier notificacion realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputara valida.

Articulo 58.- La autoridad nacional competente no registrara los contratos de licencia para la explotacion de
patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Comun de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y
sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales
sobre practicas comerciales restrictivas de la libre competencia.

CAPITULO VI
De las Obligaciones del Titular de la Patente

Articulo 59.- El titular de la patente esta obligado a explotar la invencién patentada en cualquier Pais
Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

Articulo 60.- A los efectos del presente Capitulo, se entendera por explotacién, la produccién industrial del
producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribucién vy
comercializacion de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También
se entenderd por explotaciéon la importacion, junto con la distribucion y comercializacién del producto patentado,
cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia
a un procedimiento que no se materialice en un producto, no seran exigibles los requisitos de comercializacion y
distribucion.

CAPITULO VII
Del régimen de Licencias Obligatorias

Articulo 61.- Vencido el plazo de tres afios contados a partir de la concesion de la patente o de cuatro afios
contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de
cualquier interesado, otorgara una licencia obligatoria principalmente para la produccion industrial del producto objeto
de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sélo si en el momento de su peticion la patente no se
hubiere explotado en los términos que establecen los articulos 59 y 60, en el Pais Miembro donde se solicite la
licencia, o si la explotacion de la invencion hubiere estado suspendida por mas de un afio.

La licencia obligatoria no sera concedida si el titular de la patente justifica su inaccién con excusas legitimas,
incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada Pais Miembro.

Solo se concedera licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener una
licencia contractual del titular de la patente, en términos y condiciones comerciales razonables y este intento no
hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.

Articulo 62.- La concesion de las licencias obligatorias a las que se refiere el articulo anterior, procedera
previa notificacion al titular de la patente, para que dentro de los sesenta dias siguientes haga valer sus
argumentaciones si lo estima conveniente.

La oficina nacional competente establecera el alcance o extension de la licencia, especificando en particular,
el periodo por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensacion econémica.
Esta compensacion debera ser adecuada, segun las circunstancias propias de cada caso, considerando en especial
el valor econémico de la autorizacion.

La impugnacion de la licencia obligatoria no impedira la explotacion ni ejercera ninguna influencia en los
plazos que estuvieren corriendo. Su interposicion no impedira al titular de la patente percibir, entre tanto, la
compensacion econémica determinada por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.

Articulo 63.- A peticion del titular de la patente o del licenciatario, las condiciones de las licencias obligatorias
podran ser modificadas por la oficina nacional competente cuando asi lo justifiquen nuevos hechos y, en particular,
cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones mas favorables que las establecidas.

Articulo 64.- El licenciatario estara obligado a explotar la invencion, dentro del plazo de dos afios contados a
partir de la fecha de concesion de la licencia, salvo que justifique su inaccidn por razones de caso fortuito o fuerza
mayor. En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la oficina nacional competente revocara la licencia
obligatoria.

Articulo 65.- Previa declaratoria de un Pais Miembro de la existencia de razones de interés publico, de
emergencia, o de seguridad nacional y s6lo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podra
someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, la oficina nacional competente otorgara las licencias que se le
soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia sera notificado cuando sea razonablemente posible.



La oficina nacional competente establecera el alcance o extension de la licencia obligatoria, especificando en
particular, el periodo por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensacion
economica.

La concesién de una licencia obligatoria por razones de interés publico, no menoscaba el derecho del titular
de la patente a seguir explotandola.

Articulo 66.- De oficio o a peticion de parte, la oficina nacional competente, previa calificacion de la autoridad
nacional en materia de libre competencia, otorgara licencias obligatorias cuando se presenten practicas que afecten
la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posicion dominante en el mercado por parte
del titular de la patente.

En estos casos, para determinar el importe de la compensacion econdmica, se tendra en cuenta la necesidad
de corregir las practicas anticompetitivas.

La oficina nacional competente denegara la revocacion de la licencia obligatoria si resulta probable que las
condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.

Articulo 67.- La oficina nacional competente otorgara licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por
el titular de una patente, cuya explotacion requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular
no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Dicha licencia estara sujeta,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 68, a lo siguiente:

a) la invencion reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una
importancia econdmica considerable con respecto a la invencion reivindicada en la primera patente;

b) el titular de la primera patente tendra derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar
la invencién reivindicada en la segunda patente; vy,

c) no podra cederse la licencia de la primera patente sin la cesion de la segunda patente.

Articulo 68.- En adicién de lo establecido en los articulos precedentes, las licencias obligatorias estan sujetas
a lo siguiente:

a) no seran exclusivas y no podran concederse sublicencias;

b) s6lo podran transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotacion
industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente. Caso contrario, no
surtira efectos legales;

c) podran revocarse, a reserva de la proteccion adecuada de los intereses legitimos de las personas que han
recibido autorizacion para las mismas, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es
probable que vuelvan a surgir;

d) el alcance y la duracién se limitaran en funcion de los fines para los que se concedieran;
e) tratdndose de patentes de invencion que protegen tecnologia de semiconductores, la licencia obligatoria s6lo
se autorizara para un uso publico no comercial o para remediar o rectificar una practica declarada contraria a

la libre competencia por la autoridad nacional competente conforme al articulos 65 y 66;

f) contemplara una remuneracion adecuada segun las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor
economico, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 66; y,

9) los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.

Articulo 69.- Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del presente Capitulo no surtiran
efecto legal alguno.

CAPITULO VI
De los Actos Posteriores a la Concesion

Articulo 70.- El titular de una patente podra pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente
para consignar cualquier cambio en el nombre, direccion, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para
modificar o limitar el alcance de una o mas de las reivindicaciones. Del mismo modo, podra pedir la correccion de
cualquier error material en la patente.

Seran aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modificacion o correccién de una solicitud.



Articulo 71.- El titular de una patente podra renunciar a una o mas reivindicaciones de la patente o a la
patente en su totalidad, mediante declaracion dirigida a la oficina nacional competente. La renuncia surtira efectos
desde la fecha de recepcién de la declaracién respectiva.

Articulo 72.- El titular de una patente podra dividirla en dos 0 mas patentes fraccionarias. Seran aplicables en
lo pertinente, las disposiciones relativas a la divisidon de una solicitud.

Articulo 73.- El titular asimismo, podra fusionar dos o mas patentes. Seran aplicables en lo pertinente, las
disposiciones relativas a la fusion de una solicitud.

Articulo 74.- La oficina nacional competente podra establecer el cobro de tasas para los actos realizados con
posterioridad a la concesion de la patente.

CAPITULO IX
De la Nulidad de la Patente

Articulo 75.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona y en
cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:

a) el objeto de la patente no constituyese una invencion conforme al articulo 15;

b) la invencién no cumpliese con los requisitos de patentabilidad previstos en el articulo 14;

c) la patente se hubiese concedido para una invencion comprendida en el articulo 20;

d) la patente no divulgara la invencion, de conformidad con el articulo 28, y de ser el caso el articulo 29;

e) las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripcion;

f) la patente concedida contuviese una divulgacién mas amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una

ampliacion de la proteccion;

g) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o
procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de
sus productos derivados de los que cualquiera de los Paises Miembros es pais de origen;

h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorizacién de uso
de los conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas afroamericanas o locales de los Paises
Miembros, cuando los productos o procesos cuya proteccion se solicita han sido obtenidos o desarrollados a
partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Paises Miembros es pais de origen; o,

i) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislacion nacional para los actos
administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sé6lo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una
reivindicacion, la nulidad se declarara solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la
reivindicacion, segun corresponda.

La patente, la reivindicacion o aquella parte de una reivindicacion que fuese declarada nula, se reputara nula 'y
sin ningun valor desde la fecha de presentacion de la solicitud de la patente.

Articulo 76.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de
conformidad con el articulo precedente, quedaran afectados de nulidad relativa. En estos casos la autoridad nacional
competente podra declarar dicha anulacion dentro de los cinco afios siguientes contados a partir de la fecha de la
concesion de la patente, de conformidad con la legislacion nacional.

Articulo 77.- La autoridad nacional competente podra anular una patente cuando se hubiese concedido a
quien no tenia derecho a obtenerla. La accidén de anulacién so6lo podra ser iniciada por la persona a quien pertenezca
el derecho a obtener la patente. Esta accién prescribira a los cinco afios contados desde la fecha de concesion de la
patente o a los dos afios contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo
conocimiento de la explotaciéon de la invencion en el pais, aplicandose el plazo que venza primero.

Articulo 78.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificara al titular de la patente
para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razéon de la legislaciéon interna de un Pais Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional
competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el articulo anterior, se presentaran dentro de los dos meses
siguientes a la notificacion.



Antes del vencimiento del plazo previsto en el articulo anterior, el interesado podra solicitar una prérroga por 2
meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la oficina nacional competente decidira sobre la nulidad
de la patente, lo cual notificara a las partes mediante resolucion.

Articulo 79.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de una patente, la autoridad nacional
competente podra pedir al titular de la patente que presente uno o mas de los documentos referidos en el articulo 46
relativos a la patente objeto del procedimiento.

CAPITULO X
De la Caducidad de la Patente

Articulo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en tramite, debera
pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades
deberan pagarse por afios adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad sera el ultimo dia del mes en que fue presentada la solicitud.
Podran pagarse dos o mas tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio
del periodo anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la
patente o la solicitud de patente mantendra su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este articulo producira de pleno derecho la caducidad de la
patente o de la solicitud de patente.

TITULO 1l
DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Articulo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracion o disposiciéon de elementos,
de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un
mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacién del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna
utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Los modelos de utilidad se protegeran mediante patentes.

Articulo 82.- No se consideraran modelos de utilidad: las obras plasticas, las de arquitectura, ni los objetos
que tuvieran Unicamente caracter estético.

No podran ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la
proteccién por la patente de invencion.

Articulo 83.- El solicitante de una patente de modelo de utilidad podra pedir que su solicitud se convierta en
una solicitud de patente de invencion o de registro de disefio industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud
inicial lo permita. A efectos de esto ultimo debera cumplirse con los requisitos establecidos en el articulo 35.

Articulo 84.- El plazo de duracién del modelo de utilidad sera de diez afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud en el respectivo Pais Miembro.

Articulo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de
invencion contenidas en la presente Decision en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relacion a los
plazos de tramitacion, los cuales se reduciran a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el
articulo 40 quedara reducido a doce meses.

TITULO IV
DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

CAPITULO |
Definiciones

Articulo 86.- A efectos del presente Titulo se entendera por:
a) circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno

es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la
superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una funcion electrénica;



b) esquema de trazado: la disposicion tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al
menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, asi como esa disposicion tridimensional
preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

CAPITULO Il
De los Requisitos de Proteccion de los Esquemas de Trazado
de Circuitos Integrados

Articulo 87.- Un esquema de trazado sera protegido cuando fuese original.

Un esquema de trazado sera considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su
creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.

Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o mas elementos corrientes en el sector de la
industria de los circuitos integrados, se le considerara original si la combinacién de tales elementos, como conjunto,
cumple con esa condicion.

CAPITULO Il
De los Titulares

Articulo 88.- El derecho al registro de un esquema de trazado de circuito integrado corresponde a su
disefiador. Este derecho podra ser transferido por acto entre vivos o por via sucesoria.

En caso que el esquema hubiera sido disefiado por dos 0 mas personas conjuntamente, el derecho a la
proteccién les correspondera en comun.

Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o
en el marco de una relacion laboral en la cual el disefiador tuviera esa funcion, el derecho a la proteccion
correspondera a la persona que contraté la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposicion contractual en
contrario.

CAPITULO IV
De la Solicitud de Registro

Articulo 89.- La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentara ante la
oficina nacional competente y debera contener lo siguiente:

a) el petitorio;

b) una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado
comercialmente, una muestra de ese circuito integrado;

c) de ser el caso, una declaracion indicando la fecha de la primera explotaciéon comercial del circuito integrado,
en cualquier lugar del mundo;

d) de ser el caso, una declaracién indicando el afio de la creacioén del circuito integrado;

e) una descripcion que defina la funcion electronica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el
esquema de trazado;

f) copia de toda solicitud de registro u otro titulo de proteccion que se hubiese presentado u obtenido en el
extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de
trazado objeto de la solicitud presentada en el Pais Miembro;

9) los poderes que fuesen necesarios; v,

h) el comprobante de pago de la tasa establecida.

Articulo 90.- El petitorio de la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado estara
contenido en un formulario y comprendera lo siguiente:

a) el requerimiento de concesion del registro;
b) el nombre y la direccion del solicitante;
c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona juridica, debera indicarse el lugar

de constitucion;

d) el nombre y el domicilio del disefiador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo solicitante;



e) de ser el caso, el nombre y la direccion del representante legal del solicitante;

f) de ser el caso, la fecha, el nimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de registro u otro titulo de
proteccidén que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que
se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el Pais
Miembro; y,

g) la firma del solicitante o de su representante legal.

Articulo 91.- Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algin secreto empresarial, el
solicitante presentara, ademas de la representacion grafica requerida, una representacion del esquema en la cual se
hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto. Las partes restantes deberan ser
suficientes para permitir en todo caso la identificacion del esquema de trazado.

Articulo 92.- Se considerara como fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcién por la oficina
nacional competente, siempre que al momento de la recepcién hubiera contenido por lo menos los siguientes
elementos:

a) una indicacion expresa o implicita de que se solicita el registro de un esquema de trazado;

b) datos que permitan la identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a
la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;

c) una representacion grafica del esquema de trazado cuyo registro se solicita; y
d) el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente articulo, ocasionara que la solicitud sea
considerada por la oficina nacional competente como no admitida a tramite y no se le asignara fecha de
presentacion.

CAPITULO V
Del Tramite de la Solicitud

Articulo 93.- La oficina nacional competente examinara si el objeto de la solicitud constituye un esquema de
trazado conforme a la definicion del articulo 86, y si la solicitud comprende los elementos indicados en los articulos
89, 90 y 91. La oficina nacional competente no examinara de oficio la originalidad del esquema de trazado, salvo que
se presentara oposicion fundamentada.

En caso de observarse alguna omision o deficiencia, se notificara al solicitante para que efectue la correccion
necesaria dentro de un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y
archivarse de oficio. Si el solicitante no efectuara la correccion en el plazo sefalado, la oficina nacional competente
hara efectivo el apercibimiento mediante resolucién fundamentada.

Articulo 94.- Efectuado el examen de la solicitud, la oficina nacional competente ordenara que se anuncie la
solicitud mediante la publicaciéon de un aviso en el érgano de publicidad oficial, a costa del interesado.

Seran aplicables a la publicaciéon del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente
de invencion.

Articulo 95.- Cualquier persona interesada podra presentar a la oficina nacional competente oposicion
fundamentada, incluyendo informaciones o documentos, que fuesen Utiles para determinar la registrabilidad de un
esquema de trazado.

Seran aplicables a la oposicion las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de
invencion.

Articulo 96.- Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la oficina nacional competente registrara el
esquema de trazado, expedira un certificado de registro que contendra los datos incluidos en el registro
correspondiente.

CAPITULO VI
De los Derechos que confiere el Registro

Articulo 97.- En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier lugar del
mundo, la solicitud de registro debera presentarse ante la oficina nacional competente del Pais Miembro dentro de un
plazo de dos afios contado a partir de la fecha de la primera explotacion comercial del esquema. Si la solicitud se
presentara después de vencido ese plazo, el registro sera denegado.



Un esquema de trazado que no se hubiese explotado comercialmente en ningun lugar del mundo sélo podra
registrarse si ello se solicita ante la oficina nacional competente del Pais Miembro dentro de un plazo de 15 afios
contado desde el ultimo dia del afio en que se creo el esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese
plazo, el registro sera denegado.

Articulo 98.- El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendra una duracion de diez afios
contados a partir de la mas antigua de las siguientes fechas:

a) el ultimo dia del afio en que se haya realizado la primera explotacion comercial del esquema de trazado en
cualquier lugar del mundo, o

b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del respectivo
Pais Miembro.

La proteccion de un esquema de trazado registrado caducara en todo caso al vencer un plazo de 15 afos
contado desde el ultimo dia del afio en que se cred el esquema.

Articulo 99.- La proteccion se aplicara independientemente de que el circuito integrado que incorpora el
esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un articulo e independientemente de que el esquema de
trazado se haya incorporado en un circuito integrado.

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a
terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) reproducir, por incorporacion en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado
protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condicién de originalidad conforme al articulo
87;

b) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado

protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema; o

c) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un articulo en el que se
encuentre incorporado el circuito integrado protegido, s6lo en la medida en que este siga conteniendo un
esquema de trazado ilicitamente reproducido.

La proteccion conferida por el registro sélo atafie al esquema de trazado propiamente, y no comprende ningun
concepto, proceso, sistema, técnica o informacion codificados o incorporados en el esquema de trazado.

Articulo 100.- El derecho conferido por el registro del esquema de trazado sélo podra hacerse valer contra
actos realizados con fines industriales o comerciales. El registro no confiere el derecho de impedir los siguientes
actos:

a) actos realizados en el ambito privado y con fines no comerciales;

b) actos realizados exclusivamente con fines de evaluacion, analisis o experimentacion;

c) actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de investigacion cientifica o académica;
d) actos referidos en el Articulo 5ter del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

Articulo 101.- El registro de un esquema de trazado no dara el derecho de impedir a un tercero realizar actos
de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o de articulos
que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en el comercio en cualquier pais
por el titular, o por otra persona con su consentimiento o econémicamente vinculada a él.

A efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estan economicamente vinculadas cuando
una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotaciéon del
esquema de trazado protegido, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Articulo 102.- El titular del registro de un esquema de trazado no podra impedir a un tercero realizar actos de
explotacién industrial o comercial relativos a un esquema de trazado creado por un tercero mediante la evaluaciéon o
el anadlisis del esquema de trazado protegido, siempre que el esquema de trazado asi creado cumpla la condicion de
originalidad conforme al Articulo 87. Tampoco podra impedir esos actos respecto de los circuitos integrados que
incorporen el esquema de trazado asi creado, ni de los articulos que incorporen tales circuitos integrados.

Articulo 103.- El titular del registro de un esquema de trazado no podra impedir a un tercero realizar los actos
mencionados en el articulo 99 respecto de otro esquema de trazado original creado independientemente por un
tercero, aun cuando fuese idéntico.



Articulo 104.- No se considerara infraccion de los derechos sobre un esquema de trazado registrado la
realizacién de alguno de los actos referidos en el articulo 99 respecto de un circuito integrado que incorpore
ilicitamente un esquema de trazado, o de un articulo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que los
realizara no supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, que ese esquema de trazado se habia reproducido
ilicitamente. Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema de trazado, podra
continuar realizando esos actos respecto de los productos que aun tuviera en existencia o que hubiese pedido desde
antes pero a peticion del titular del registro debera pagarle una compensacion equivalente a una regalia razonable
basada en la que corresponderia pagar por una licencia contractual.

Articulo 105.- Un registro de esquema de trazado concedido o en tramite de concesién podra ser transferido
por acto entre vivos o por via sucesoria.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de esquema de trazado.
La falta de registro ocasionara que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia debera constar por escrito.
Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de una transferencia.

CAPITULO VII
Del Régimen de Licencias

Articulo 106.- El titular de un registro de esquema de trazado concedido o en tramite de concesion podra dar
licencia a uno o mas terceros para la explotacion del esquema de trazado respectivo.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotacion del esquema de trazado.
La falta de registro ocasionara que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia debera constar por escrito.
Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de una licencia.

En caso exista algun cambio respecto al nombre o direcciéon del titular del registro de esquema de trazado
durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro debera informarlo a la oficina nacional
competente. En caso contrario, cualquier notificacion realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se
reputara valida.

Articulo 107.- Por falta de explotacion o por razén de interés publico, en particular por razones de emergencia
nacional, salud publica o seguridad nacional, o para remediar alguna practica anticompetitiva, la autoridad
competente podra, a peticion de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer en cualquier
tiempo:

a) que un esquema de trazado registrado o en tramite de registro sea usado o explotado industrial o
comercialmente por una entidad estatal o por una o méas personas de derecho publico o privado designadas al
efecto; o

b) que tal esquema de trazado quede abierto a la concesién de una o mas licencias obligatorias, en cuyo caso la

autoridad competente podra conceder tal licencia a quien la solicite, con sujecién a las condiciones
establecidas.

Seran aplicables a la concesién de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las
condiciones establecidas para la concesién de licencias obligatorias respecto de patentes de invencion.

CAPITULO Vil
De la Nulidad del Registro

Articulo 108.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona y en
cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de un esquema de trazado, cuando:

a) el objeto del registro no constituyese un esquema de trazado conforme al articulo 86;
b) el registro no cumpliese con los requisitos de proteccion previstos en el articulo 87;
c) el registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentado después de vencido alguno de los

plazos estipulados en el articulo 97; o,

d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislacion nacional para los actos
administrativos.



Cuando las causales indicadas anteriormente sélo afectaren a una parte del esquema de trazado registrado,
la nulidad se declarara solamente con respecto a tal parte, segun corresponda, quedando el registro vigente para las
demas partes, siempre que ella en su conjunto cumpla con el requisito de originalidad previsto en el articulo 87.

El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se reputara nulo y sin ningin valor
desde la fecha de presentacion de la solicitud de registro.

Articulo 109.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de
conformidad con el articulo precedente, quedaran afectados de nulidad relativa. En estos casos la autoridad nacional
competente podra declarar dicha anulacién dentro de los cinco afos siguientes contados a partir de la fecha de la
concesion del registro, de conformidad con la legislacién nacional.

Articulo 110.- La autoridad nacional competente podra anular un registro de esquema de trazado cuando se
hubiese concedido a quien no tenia derecho a obtenerlo. La accién de anulacion sélo podra ser iniciada por la
persona a quien pertenezca el derecho a obtener el registro. Esta accion prescribira a los cinco afios contados desde
la fecha de concesion del registro o a los dos afios contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca
ese derecho tuvo conocimiento de la comercializacién del producto que incorpora el esquema de trazado en el Pais
Miembro, aplicandose el plazo que venza primero.

Articulo 111.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificara al titular del registro para
que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razon de la legislaciéon interna de un Pais Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional
competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el articulo anterior, se presentaran dentro de los dos meses
siguientes a la notificacion.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el articulo anterior, el interesado podra solicitar una prérroga por 2
meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la oficina nacional competente decidira sobre la nulidad
del registro, lo cual notificara a las partes mediante resolucion.

Articulo 112.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de un registro, la autoridad nacional
competente podra pedir al titular del registro que presente uno o mas de los documentos referidos en el articulo 89
relativos al registro objeto del procedimiento.

TITULOV
DE LOS DISENOS INDUSTRIALES

CAPITULO|
De los Requisitos para la Proteccion

Articulo 113.- Se considerara como disefio industrial la apariencia particular de un producto que resulte de
cualquier reunion de lineas o combinacién de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional,
linea, contorno, configuracién, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Articulo 114.- El derecho al registro de un disefio industrial pertenece al disefiador. Este derecho podra ser
transferido por acto entre vivos o por via sucesoria.

Los titulares del registro podran ser personas naturales o juridicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente un disefio industrial, el derecho al registro corresponde en comun a
todas ellas.

Si varias personas hicieran el mismo disefio industrial, independientemente unas de otras, el registro se
concedera a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la
prioridad de fecha mas antigua.

Articulo 115.- Seran registrables disefios industriales que sean nuevos.

Un disefio industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad validamente
invocada, se hubiere hecho accesible al publico, en cualquier lugar o momento, mediante su descripcion, utilizacion,
comercializacién o por cualquier otro medio.

Un disefio industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a
realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

Articulo 116.- No seran registrables:



a)

b)

los disefios industriales cuya explotacion comercial en el territorio del Pais Miembro en que se solicita el
registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden publico. A estos efectos la
explotacion comercial de un disefio industrial no se considerara contraria a la moral o al orden publico sélo por
razén de existir una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion;

los disefios industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico
o por la realizacién de una funcion técnica, que no incorpore ningun aporte arbitrario del disefiador; vy,

los disefios industriales que consista Unicamente en una forma cuya reproduccion exacta fuese necesaria para
permitir que el producto que incorpora el disefio sea montado mecanicamente o conectado con otro producto
del cual forme parte. Esta prohibicién no se aplicara tratandose de productos en los cuales el disefio radique
en una forma destinada a permitir el montaje o la conexion multiple de los productos o su conexiéon dentro de
un sistema modular.

CAPITULOIII
Del Procedimiento de Registro

Articulo 117.- La solicitud de registro de un disefio industrial se presentara ante la oficina nacional

competente y debera contener:

a)

b)

c)
d)

e)

el petitorio;

la representacion grafica o fotografica del disefio industrial. Tratandose de disefios bidimensionales
incorporados en un material plano, la representacién podra sustituirse con una muestra del producto que
incorpora el disefio;

los poderes que fuesen necesarios;

el comprobante del pago de las tasas establecidas;

de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesion del derecho al registro de disefio industrial al
solicitante; vy,

de ser el caso, la copia de toda solicitud de registro de disefio industrial u otro titulo de proteccion que se
hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al
mismo disefio reivindicado en la solicitud presentada en el Pais Miembro.

Articulo 118.- El petitorio de la solicitud de registro de disefio industrial estara contenido en un formulario y

comprendera lo siguiente:

a)
b)

c)

d)

e)

9)
h)

el requerimiento de registro del disefio industrial;
el nombre y la direccion del solicitante;

la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona juridica, debera indicarse el lugar
de constitucion;

la indicacion del tipo o género de productos a los cuales se aplicara el disefio y de la clase y subclase de estos
productos;

el nombre y el domicilio del disefiador, cuando no fuese el mismo solicitante;

de ser el caso, la fecha, el nimero y la indicacion de la oficina de presentacion de toda solicitud de registro de
disefio industrial u otro titulo de proteccién que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el
mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo disefio reivindicado en la solicitud presentada en el
Pais Miembro;

de ser el caso, el nombre y la direccion del representante legal del solicitante; vy,

la firma del solicitante o de su representante legal.

Articulo 119.- Se considerara como fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcion por la oficina

nacional competente, siempre que al momento de la recepcion hubiera contenido por lo menos los siguientes
elementos:

a)

la indicacion de que se solicita el registro de un disefio industrial;



b) datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan a la oficina
nacional competente comunicarse con esa persona;

c) la representacion grafica y fotografica del disefio industrial. Tratandose de disefios bidimensionales
incorporados en un material plano, la representacion podra sustituirse por una muestra del material que
incorpora el disefio; y,

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente articulo, ocasionara que la solicitud sea
considerada por la oficina nacional competente como no admitida a tramite y no se le asignara fecha de
presentacion.

Articulo 120.- La oficina nacional competente examinara, dentro de los 15 dias contados a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los articulos 117 y
118.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el parrafo
precedente, la oficina nacional competente notificara al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del
plazo de treinta dias siguiente a la fecha de notificacion. A solicitud de parte, dicho plazo sera prorrogable por una
sola vez y por un periodo igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiracion del término sefialado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se
considerara abandonada y perdera su prelacion. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardara la
confidencialidad de la solicitud.

Articulo 121.- Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, la oficina nacional competente ordenara
su publicacion.

Articulo 122.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo
interés, podra presentar por una sola vez, oposiciébn fundamentada que pueda desvirtuar el registro del disefio
industrial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola vez, un plazo adicional de treinta
dias para sustentar la oposicion.

Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales.

Articulo 123.- Si se hubiere presentado oposicién, la oficina nacional competente notificara al solicitante para
que dentro de los treinta dias siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima
conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara un plazo adicional de treinta dias para la
contestacion.

Articulo _124.- Vencido el plazo establecido en el articulo precedente, o si no se hubiese presentado
oposicion, la oficina nacional competente examinara si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los
articulos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizara de oficio ninglin examen de novedad de la solicitud, salvo que se
presentara una oposicion sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del disefio industrial.

Sin perjuicio de ello, cuando el disefio industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional
competente podra denegar de oficio la solicitud.

Articulo 125.- Una solicitud de registro de disefio industrial no podra ser consultada por terceros antes de
culminado el plazo para que se ordene la publicacion, salvo que medie consentimiento escrito por parte del
solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de un registro de disefio industrial ha pretendido hacer valer frente a
él los derechos derivados de la solicitud, podra consultar el expediente aun antes de su publicacion audn sin
consentimiento de aquél.

Articulo 126.- Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente concedera el registro del
disefio industrial y expedira a su titular el certificado correspondiente. Si tales requisitos no se cumplieran, la oficina
nacional competente denegara el registro.



Articulo 127.- Para el orden y clasificacion de los disefios industriales, los Paises Miembros utilizaran la
Clasificacion Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de
octubre de 1968, con sus modificaciones vigentes.

CAPITULO Il
De los Derechos que confiere el Registro

Articulo 128.- El registro de un disefio industrial tendra una duracién de diez afios, contados desde la fecha
de presentacion de la solicitud en el Pais Miembro.

Articulo 129.- El registro de un disefio industrial conferira a su ftitular el derecho a excluir a terceros de la
explotacién del correspondiente disefio. En tal virtud, el titular del registro tendra derecho a actuar contra cualquier
tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente
productos que incorporen o reproduzcan el disefio industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo
disefio soélo presente diferencias secundarias con respecto al disefio protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

Articulo 130.- La proteccion conferida a un disefio industrial no se extendera a los elementos o caracteristicas
del disefio dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realizacion de una funcién técnica,
que no incorporen ningun aporte arbitrario del disefiador.

La proteccion conferida a un disefio industrial no comprendera aquellos elementos o caracteristicas cuya
reproduccion exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el disefio sea montado
mecanicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitacion no se aplicara tratandose de
productos en los cuales el disefio radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexion multiple de los
productos, o su conexion dentro de un sistema modular.

Articulo 131.- El registro de un disefio industrial no dara el derecho de impedir a un tercero realizar actos de
comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese disefio, después de que ese producto se hubiese
introducido en el comercio en cualquier pais por su titular o por otra persona con su consentimiento o
econémicamente vinculada a él.

A efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estan econémicamente vinculadas cuando
una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotacion del
disefio industrial, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Articulo 132.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona y en
cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de disefio industrial, cuando:

a) el objeto del registro no constituyese un disefio industrial conforme lo previsto en el articulo 113;
b) el disefio industrial no cumpliese con los requisitos de proteccion conforme a lo previsto en el articulo 115;

c) el registro se hubiese concedido para una materia excluida de proteccion como disefio industrial conforme a lo
previsto en el articulo 116; o,

d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislacion nacional para los actos
administrativos.

Articulo 133.- Seran aplicables a los disefios industriales las disposiciones de los articulos 17, 34, 53 literales
a), b), c)yd), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79.

TITULO VI
DE LAS MARCAS

CAPITULO |
De los Requisitos para el Registro de Marcas

Articulo 134.- A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion
grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningln caso sera obstaculo para
su registro.



b)

c)

9)

h)

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

las palabras o combinacion de palabras;

las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
los sonidos y los olores;

las letras y los numeros;

un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores;

la forma de los productos, sus envases o envolturas;

cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior;

carezcan de distintividad;

consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracteristicas
impuestas por la naturaleza o la funcion de dicho producto o del servicio de que se trate;

consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o
al servicio al cual se aplican;

consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la época de produccién u otros datos, caracteristicas
o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion,
incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

consistan exclusivamente en un signo o indicacién que sea el nombre genérico o técnico del producto o
servicio de que se trate;

consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacién comun o usual del producto o servicio
de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;

consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma especifica;

puedan engafiar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la procedencia geografica, la
naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate;

reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen protegida para los mismos productos o para
productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusion o de asociacion con la
denominacion; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

contengan una denominacion de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

consistan en una indicacion geografica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusion respecto a los
productos o servicios a los cuales se aplique;

reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como
elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales
de control y de garantia de los Estados y toda imitacion desde el punto de vista heraldico, asi como los
escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organizacion
internacional;

reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por
el organismo nacional competente en normas y calidades en los Paises Miembros;

reproduzcan, imiten o incluyan la denominaciéon de una variedad vegetal protegida en un Pais Miembro o en el
extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible
de causar confusion o asociaciéon con la variedad; o

sean contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas costumbres;



No obstante lo previsto en los literales b), €), f), g) y h), un signo podra ser registrado como marca si quien

solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal
uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a)

b)

c)

e)

9)

h)

sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion;

sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rétulo o ensefia,
siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusiéon o de asociacion;

sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion;

sean idénticos 0 se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso
pudiera originar un riesgo de confusiébn o de asociacion, cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el
Pais Miembro o en el extranjero;

consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas juridicas con o sin fines de lucro, o
personas naturales, en especial, tratandose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudénimo,
imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del
publico como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si
hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo
que medie el consentimiento de éste;

consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las
palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de
procesarlos, o que constituyan la expresion de su cultura o practica, salvo que la solicitud sea presentada por
la propia comunidad o con su consentimiento expreso; vy,

constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a
los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusién o de asociacion
con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la
dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un

registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar
dicho registro.

CAPITULOIII
Del Procedimiento de Registro

Articulo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentara ante la oficina nacional competente y

debera comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

el petitorio;

la reproduccion de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafia, forma o color, o de una
marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

los poderes que fuesen necesarios;

el comprobante de pago de las tasas establecidas;

las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los articulos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y

de ser el caso, el certificado de registro en el pais de origen expedido por la autoridad que lo otorgd y, de estar
previsto en la legislaciéon interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante

deseara prevalerse del derecho previsto en el Articulo 6quinquies del Convenio de Paris.

Articulo _139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estara contenido en un formulario y

comprendera lo siguiente:



a) el requerimiento de registro de marca;
b) el nombre y la direccion del solicitante;

c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona juridica, debera indicarse el lugar
de constitucion;

d) de ser el caso, el nombre y la direccion del representante legal del solicitante;

e) la indicacion de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa,
sin grafia, forma o color;

f) la indicacion expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
9) la indicacion de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; vy,
h) la firma del solicitante o de su representante legal.

Articulo 140.- Se considerara como fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcion por la oficina
nacional competente, siempre que al momento de la recepcion hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

a) la indicacion que se solicita el registro de una marca;

b) los datos de identificacién del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina
nacional competente comunicarse con esa persona;

c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproduccion de la marca tratandose de marcas denominativas con
grafia, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;

d) la indicacion expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; vy,
e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente articulo, ocasionara que la solicitud sea
considerada por la oficina nacional competente como no admitida a tramite y no se le asignara fecha de
presentacion.

Articulo 141.- Se podra invocar como fecha de presentacion de una solicitud de registro de marca aquella en
que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposicion reconocida oficialmente y realizada en
cualquier pais, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del dia en que tales productos o
servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podra tener por presentada la solicitud
desde la fecha de exhibicion.

Los hechos a que se refiere el presente articulo se acreditaran con una certificacién expedida por la autoridad
competente de la exposicién, en la cual se mencionara la fecha en que la marca se utilizé por primera vez con
relacion a los productos o servicios de que se trate.

Articulo 142.- Cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Articulo 6quinquies del
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, debera presentar el certificado de registro de la
marca en el pais de origen dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentacién de la solicitud.

Articulo 143.- El solicitante de un registro de marca podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier
momento del tramite. Del mismo modo podra pedir la correccidn de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podra sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier
momento del tramite. Dicha propuesta de modificacion se tramitara de conformidad con lo establecido en el articulo
144.

En ningun caso la modificacion podra implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliacién de
los productos o servicios sefialados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podran establecer tasas para la solicitud de modificacion.
Articulo 144.- La oficina nacional competente examinara, dentro de los 15 dias contados a partir de la fecha

de presentacion de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los articulos 135 y
136.



Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el parrafo
precedente, la oficina nacional competente notificara al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del
plazo de sesenta dias siguientes a la fecha de notificacion.

Si a la expiracion del término sefialado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se
considerara abandonada y perdera su prelacion.

Articulo 145.- Si la solicitud de registro retine los requisitos formales establecidos en el presente Capitulo, la
oficina nacional competente ordenara la publicacion.

Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo
interés, podra presentar, por una sola vez, oposicion fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola vez un plazo adicional de treinta
dias para presentar las pruebas que sustenten la oposicion.

Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales.

No procederan oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento
del plazo de gracia a que se refiere el articulo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido
con la solicitada.

Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entendera que también tienen legitimo interés
para presentar oposiciones en los demas Paises Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para
productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error, como quien primero
solicité el registro de esa marca en cualquiera de los Paises Miembros. En ambos casos, el opositor debera acreditar
su interés real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la oposicién, debiendo a tal efecto solicitar el
registro de la marca al momento de interponerla.

La interposicion de una oposicién con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Paises
Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, facultara a la oficina nacional competente a denegar el
registro de la segunda marca.

La interposicion de una oposicidbn con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en
cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, acarreara la suspension del
registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento sera de aplicacion lo
dispuesto en el parrafo precedente.

Articulo 148.- Si se hubiere presentado oposicién, la oficina nacional competente notificara al solicitante para
que dentro de los treinta dias siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima
conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola vez, un plazo adicional de treinta
dias para presentar las pruebas que sustenten la contestacion.

Articulo 149.- La oficina nacional competente no considerara admitidas a tramite las oposiciones que estén
comprendidas en alguno de los siguientes casos:

a) que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se
interpone la oposicion;

b) que la oposicion fuere presentada extemporaneamente;
c) que no haya pagado las tasas de tramitacion correspondientes.

Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la
oficina nacional competente procedera a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciara sobre éstas y sobre la concesién o denegatoria del
registro de la marca mediante resolucion.

Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises
Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas,
establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la
disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.



CAPITULO IlI
De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca

Articulo 152.- El registro de una marca tendra una duracién de diez afios contados a partir de la fecha de su
concesion y podra renovarse por periodos sucesivos de diez afios.

Articulo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legitimo interés, debera solicitar la renovacién del registro
ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiracion del registro. No obstante,
tanto el titular del registro como quien tuviere legitimo interés gozaran de un plazo de gracia de seis meses, contados
a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovacion. A tal efecto acompafiara los
comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si asi lo
permiten las normas internas de los Paises Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendra su
plena vigencia.

A efectos de la renovacion no se exigira prueba de uso de la marca y se renovara de manera automatica, en
los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podra reducir o limitar los productos o servicios
indicados en el registro original.

Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma ante la
respectiva oficina nacional competente.

Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar,
sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre
los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los
cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca,
asi como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios,
cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratandose del
uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dafio econémico o comercial injusto
por razén de una dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razon de
un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no
comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario
de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Articulo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del articulo anterior, constituiran uso de un signo
en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales,

independientemente del medio de comunicacién empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que
fuesen aplicables.

Articulo 157.- Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado
su propio nombre, domicilio o seudénimo, un nombre geografico o cualquier otra indicacién cierta relativa a la
especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de produccion de sus productos o de la prestacion
de sus servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de
marca, y tal uso se limite a propésitos de identificacidn o de informacion y no sea capaz de inducir al publico a
confusién sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar,
inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios



legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuacion de piezas de recambio o de accesorios
utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propésito de
informacién al publico y no sea susceptible de inducirlo a confusion sobre el origen empresarial de los productos o
servicios respectivos.

Articulo 158.- El registro de una marca no dara el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio
respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el
comercio en cualquier pais por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o
economicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en
contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificacién, alteracion o deterioro.

A los efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estan econdémicamente vinculadas
cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotacion
de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Articulo 159.- Cuando en la Subregion existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de
titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercializacion de las
mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo Pais Miembro, salvo que los
titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercializacion.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberan adoptar las previsiones necesarias para evitar la
confusion del publico respecto del origen de las mercancias o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la
identificacion del origen de los productos o servicios en cuestion con caracteres destacados y proporcionales a los
mismos para la debida informacién al publico consumidor. Esos acuerdos deberan inscribirse en las oficinas
nacionales competentes y respetar las normas sobre practicas comerciales y promocién de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibira la importacion de un producto o servicio que se encuentre en la situaciéon
descrita en el primer parrafo de este articulo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del pais
importador, segun lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre
ante la oficina nacional competente, que la no utilizacién de la marca obedece a causas justificadas.

Articulo 160.- Cuando la marca conste de un nombre geografico, no podra comercializarse el producto sin
indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricacién del producto.

CAPITULO IV
De las Licencias y Transferencias de las Marcas

Articulo 161.- Un registro de marca concedido o en tramite de registro podra ser transferido por acto entre
Vivos 0 por via sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de
registro ocasionara que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia debera constar por escrito.

Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional
competente podra denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusion.

Articulo 162.- El titular de una marca registrada o en tramite de registro podra dar licencia a uno o mas
terceros para la explotacion de la marca respectiva.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro
ocasionara que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia debera constar por escrito.
Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de una licencia.

Articulo 163.- La autoridad nacional competente no registrara los contratos de licencia o transferencia de
registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Comun de Tratamiento a los Capitales
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre
practicas comerciales restrictivas de la libre competencia.

Articulo 164.- En caso exista algun cambio respecto al nombre o direccion del titular del registro de marca
durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro debera informarlo a la oficina nacional competente. En
caso contrario, cualquier notificacion realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputara valida.



CAPITULO V
De la Cancelacion del Registro

Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de persona
interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros,
por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres afios consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la acciéon de cancelacion. La cancelaciéon de un registro por falta de uso de la
marca también podra solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicién interpuestos con base en la marca
no usada.

No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la accidon de cancelaciébn antes de
transcurridos tres afios contados a partir de la fecha de notificacién de la resolucion que agote el procedimiento de
registro de la marca respectiva en la via administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca so6lo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los
cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccion o limitacién de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado;
para ello se tomara en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debio, entre otros, a fuerza
mayor o caso fortuito.

Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad
y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las
modalidades bajo las cuales se efectia su comercializacion en el mercado.

También se considerara usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados
desde cualquiera de los Paises Miembros, segun lo establecido en el parrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sélo en cuanto a detalles o
elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara la cancelacion del registro por falta de uso, ni disminuira
la proteccion que corresponda a la marca.

Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular del registro.

El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones
de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacién de las mercancias identificadas con
la marca, entre otros.

Articulo 168.- La persona que obtenga una resolucion favorable tendra derecho preferente al registro. Dicho
derecho podra invocarse a partir de la presentacion de la solicitud de cancelacion, y hasta dentro de los tres meses
siguientes de la fecha en que la resolucion de cancelacion quede firme en la via administrativa.

Articulo 169.- La oficina nacional competente, decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la
cancelacion del registro de una marca o la limitacién de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado
que ella se convierta en un signo comun o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o
servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entendera que una marca se ha convertido en un signo comun o genérico cuando en los medios
comerciales y para el publico dicha marca haya perdido su caracter distintivo como indicacion de procedencia
empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberan concurrir los siguientes hechos con
relacion a esa marca:

a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no
existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio
respectivo;

b) el uso generalizado de la marca por el publico y en los medios comerciales como signo comun o genérico del

producto o servicio respectivo; y

c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el publico de que la marca significa una procedencia
empresarial determinada.

Articulo 170.- Recibida una solicitud de cancelacion, la oficina nacional competente notificara al titular de la
marca registrada para que dentro del plazo de sesenta dias habiles contados a partir de la notificacion, haga valer los
alegatos y las pruebas que estime convenientes.



Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la oficina nacional competente decidira sobre la
cancelacion o no del registro de la marca, lo cual notificara a las partes, mediante resolucion.

CAPITULO VI
De la Renuncia al Registro

Articulo 171.- El titular de un registro de marca podra renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre
el registro.

Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcara los productos o servicios objeto de la renuncia.

No se admitira la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantia inscritos en la
oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia al registro de la marca surtira efectos a partir de su inscripcidon ante la oficina nacional
competente.

CAPITULO VII
De la Nulidad del Registro

Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona y en
cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravenciéon con
lo dispuesto en los articulos 134 primer parrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de
un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste
se hubiera efectuado de mala fe. Esta accién prescribira a los cinco afios contados desde la fecha de concesion del
registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectaran las que pudieran corresponder por dafios y perjuicios conforme a la
legislaciéon interna.

No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables
al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad s6lo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales
la marca fue registrada, se declarara la nulidad Unicamente para esos productos o servicios, y se eliminaran del
registro de la marca.

Articulo 173.- Seran de aplicacion al presente Capitulo las disposiciones del articulo 78.

CAPITULO VIII
De la Caducidad del Registro

Articulo 174.- El registro de la marca caducara de pleno derecho si el titular o quien tuviera legitimo interés no
solicita la renovacion dentro del término legal, incluido el periodo de gracia, de acuerdo con lo establecido en la
presente Decision.

Asimismo, sera causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislacion
nacional del Pais Miembro.

TITULO VII
DE LOS LEMAS COMERCIALES

Articulo 175.- Los Paises Miembros podran registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con
sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Articulo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial debera especificar la marca solicitada o registrada
con la cual se usara.

Articulo 177.- No podran registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas
similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.



Articulo 178.- Un lema comercial debera ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se
asocia y su vigencia estara sujeta a la del signo.

Articulo 179.- Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de Marcas
de la presente Decision.

TITULO VIl
DE LAS MARCAS COLECTIVAS

Articulo 180.- Se entendera por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra
caracteristica comun de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control
de un titular.

Articulo 181.- Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o
grupos de personas, legalmente establecidos, podran solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el
mercado los productos o servicios de sus integrantes.

Articulo 182.- La solicitud de registro debera indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompafiada de:

a) copia de los estatutos de la asociacion, organizacion o grupo de personas que solicite el registro de la marca

colectiva;

b) la lista de integrantes; vy,

c) la indicacién de las condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse en los productos o
servicios.

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociacion, organizacion o grupo de personas debera
informar a la oficina nacional competente cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que
hace referencia el presente articulo.

Articulo 183.- La marca colectiva podra ser transferida o licenciada de conformidad con lo previsto en las
normas internas de la asociacion, organizacion o grupo de personas.

Las transferencias y licencias deberan ser inscritas ante la oficina nacional competente para que surtan
efectos frente a terceros.

Articulo 184.- Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de Marcas
de la presente Decision.

TITULO IX ]
DE LAS MARCAS DE CERTIFICACION

Articulo 185.- Se entendera por marca de certificacién un signo destinado a ser aplicado a productos o
servicios cuya calidad u otras caracteristicas han sido certificadas por el titular de la marca.

Articulo 186.- Podra ser titular de una marca de certificacion una empresa o institucién, de derecho privado o
publico o un organismo estatal, regional o internacional.

Articulo 187.- Con la solicitud de registro de una marca de certificacion debera acompafarse el reglamento
de uso de la marca que indique los productos o servicios que podran ser objeto de certificacion por su titular; defina
las caracteristicas garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercera el control de
tales caracteristicas antes y después de autorizarse el uso de la marca.

El reglamento de uso se inscribira junto con la marca.
Toda modificacion de las reglas de uso de la marca de certificacion debera ser puesta en conocimiento de la
oficina nacional competente. La modificacién de las reglas de uso surtira efectos frente a terceros a partir de su

inscripcion en el registro correspondiente.

Articulo 188.- El titular de una marca de certificaciébn podra autorizar su uso a cualquier persona cuyo
producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.

La marca de certificacion no podra usarse en relaciéon con productos o servicios producidos, prestados o
comercializados por el propio titular de la marca.

Articulo 189.- Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de Marcas
de la presente Decision.



TITULO X
DEL NOMBRE COMERCIAL

Articulo 190.- Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad econémica,
a una empresa, 0 a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podra tener mas de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial
de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominacion social, razén social u otra designacion inscrita en un
registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas
juridicas, pudiendo ambas coexistir.

Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio
y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podra impedir a cualquier tercero usar en el comercio un
signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusiéon o un riesgo de asociaciéon con la empresa del
titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando
asimismo pudiera causarle un dafio econémico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del
prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Sera aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

Articulo 193.- Conforme a la legislacion interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comercial
podra registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depésito tendra caracter declarativo.
El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirira en los términos previstos en el articulo 191.

Articulo 194.- No podra registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los
casos siguientes:

a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden publico;

b) cuando su uso sea susceptible de causar confusién en los medios comerciales o en el publico sobre la
identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o
establecimiento designado con ese nombre;

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusién en los medios comerciales o en el publico sobre la
procedencia empresarial, el origen u otras caracteristicas de los productos o servicios que la empresa
produzca o comercialice; o,

d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

Articulo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinara si el nombre comercial
contraviene lo dispuesto en el articulo anterior. Los Paises Miembros podran exigir la prueba de uso, conforme a sus
normas nacionales.

Podra ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificacion de productos y servicios utilizadas para las
marcas.

Articulo 196.- En caso de registro del nombre comercial, éste tendra una duracién de diez afios contados a
partir de la fecha de su registro o depdsito, renovables por periodos iguales.

Articulo 197.- El titular de un registro de nombre comercial podra renunciar a sus derechos sobre el registro.
La renuncia al registro del nombre comercial surtirda efectos a partir de su inscripcion ante la oficina nacional
competente.

Articulo 198.- La renovacion del registro de un nombre comercial debera solicitarse ante la oficina nacional
competente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su expiracién. No obstante, el titular del nombre
comercial gozara de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para
solicitar su renovacion, acompafiando los comprobantes de pago de las tasas establecidas en las normas internas de
los Paises Miembros, pagando conjuntamente el recargo establecido, de ser el caso. Durante el plazo referido, el
registro del nombre comercial mantendra su plena vigencia.

A efectos de la renovacién las oficinas nacionales competentes podran exigir prueba de uso del nombre
comercial conforme a sus normas nacionales. En todo caso el registro se efectuara en los mismos términos del
registro original.



Articulo 199.- La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribira ante la oficina
nacional competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda,
y devengara la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial s6lo podra efectuarse
conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venia usando.

El nombre comercial podra ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las normas nacionales, dicha licencia
podra ser registrada ante la oficina nacional competente.

TITULO XI )
DE LOS ROTULOS O ENSENAS

Articulo 200.- La proteccion y depésito de los rétulos o ensefias se regira por las disposiciones relativas al
nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro.

TITULO Xl ]
DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS

CAPITULO|
De las Denominaciones de Origen

Articulo 201.- Se entenderd por denominacién de origen, una indicacién geografica constituida por la
denominacion de un pais, de una regién o de un lugar determinado, o constituida por una denominacién que sin ser
la de un pais, una regién o un lugar determinado se refiere a una zona geografica determinada, utilizada para
designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputacién u otras caracteristicas se deban exclusiva o
esencialmente al medio geografico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Articulo 202.- No podran ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:
a) no se ajusten a la definicién contenida en el articulo 201;

b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las
consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el publico en general;

c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden publico; o,

d) puedan inducir a error al publico sobre la procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, o la
calidad, reputacioén u otras caracteristicas de los respectivos productos.

Articulo 203.- La declaracion de proteccion de una denominacién de origen se hara de oficio o a peticién de
quienes demuestren tener legitimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o juridicas que
directamente se dediquen a la extraccion, produccién o elaboracién del producto o los productos que se pretendan
amparar con la denominacion de origen, asi como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales,
departamentales, provinciales o municipales también se consideraran interesadas, cuando se trate de
denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Articulo 204.- La solicitud de declaracion de proteccién de una denominacion de origen se hara por escrito
ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:

a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, asi como la demostracién de su legitimo
interés;

b) la denominacioén de origen objeto de la declaracion;

c) la zona geografica delimitada de produccién, extraccion o elaboracion del producto que se designa con la

denominacion de origen;
d) los productos designados por la denominacion de origen; vy,

e) una resefia de las calidades, reputacion u otras caracteristicas esenciales de los productos designados por la
denominacion de origen.

Articulo 205.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizara, dentro de los treinta dias
siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Titulo y los establecidos por las legislaciones internas
de los Paises Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo
que fuera pertinente.

Articulo 206.- La vigencia de la declaracién de proteccion de una denominacion de origen, estara
determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha
oficina podra declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados



podran solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su proteccion, sin
perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Paises Miembros.

La declaracion de protecciéon de la denominacién de origen podra ser modificada en cualquier tiempo cuando
cambie cualquiera de los elementos referidos en el articulo 204. La modificacion se sujetara al procedimiento previsto
para la declaracion de proteccion, en cuanto corresponda.

Articulo 207.- La autorizacion de uso de una denominacion de origen protegida debera ser solicitada por las
personas que:

a) directamente se dediquen a la extraccién, produccion o elaboracion de los productos distinguidos por la
denominacion de origen;

b) realicen dicha actividad dentro de la zona geografica delimitada segun la declaracion de proteccion; vy,
c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.

Articulo 208.- La oficina nacional competente podra otorgar las autorizaciones de uso correspondientes. La
autorizacion de uso también podra ser concedida por las entidades publicas o privadas que representen a los
beneficiarios de las denominaciones de origen, si asi lo establecen las normas nacionales.

Articulo 209.- Cuando la autorizacion de uso sea competencia de la oficina nacional competente, ella sera
otorgada o denegada en un lapso de quince dias contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.

Articulo 210.- La autorizacion de uso de una denominacién de origen protegida tendra una duracion de diez
afos, pudiendo ser renovada por periodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovacién de
marcas establecido en la presente Decision.

Articulo 211.- La autorizacion de uso de una denominacién de origen protegida, caducara si no se solicita su
renovacion dentro de los plazos previstos para la renovacién de marcas de la presente Decision.

De la misma forma, sera motivo de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la
legislacion nacional de cada Pais Miembro.

Articulo 212.- La utilizacién de denominaciones de origen con relacion a los productos naturales, agricolas,
artesanales o industriales provenientes de los Paises Miembros, queda reservada exclusivamente para los
productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de produccién o de fabricaciéon en la localidad
o regién del Pais Miembro designada o evocada por dicha denominacion.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominacién de origen registrada
podran emplear junto con ella la expresion "DENOMINACION DE ORIGEN".

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Articulos 155, 156, 157 y
158, en cuanto corresponda.

Articulo 213.- Las entidades publicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones
de origen, o aquellas designadas al efecto, dispondran los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de
las denominaciones de origen protegidas.

Articulo 214.- La proteccion de las denominaciones de origen se inicia con la declaracion que al efecto emita
la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusion, sera considerado una infraccion al
derecho de propiedad industrial, objeto de sancién, incluyendo los casos en que vengan acompafadas de
indicaciones tales como género, tipo, imitacion y otras similares que creen confusién en el consumidor.

Articulo 215.- Los Paises Miembros prohibiran la utilizacion de una denominacién de origen que identifique
vinos o0 bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la
denominacion de origen en cuestion, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la

" "

indicacion geografica traducida o acompafiada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitacion" u otras
analogas.

Los Paises Miembros no podran impedir el uso continuado y similar de una denominacién de origen de otro
pais, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relaciéon a productos o servicios, por alguno de sus nacionales
que hayan utilizado esa denominacion de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros
afines, en el territorio del respectivo Pais Miembro durante 10 afios como minimo antes del 15 de abril de 1994, o de
buena fe, antes de esa fecha.



Articulo 216.- La autoridad nacional competente podra declarar, de oficio o a peticién de parte, la nulidad de
la autorizacion de uso de una denominacién de origen protegida, si fue concedida en contravencién a la presente
Decision. Seran de aplicacion, en lo que fuere pertinente, las normas sobre nulidad de registro de marcas de la
presente Decision.

Articulo 217.- De oficio o a solicitud de parte, la oficina nacional competente, cancelara la autorizaciéon de
uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado
en la declaracion de proteccidon respectiva. Seran de aplicacion, en lo que fuere pertinente, las normas sobre
cancelacion de registro de marcas de la presente Decision.

Articulo 218.- Las oficinas nacionales competentes podran reconocer las denominaciones de origen
protegidas en otro Pais Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o
artesanos que tengan legitimo interés o las autoridades publicas de los mismos.

Para solicitar dicha proteccion, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus
paises de origen.

Articulo 219.- Tratdndose de denominaciones de origen o indicaciones geograficas protegidas en terceros
paises, las oficinas nacionales competentes podran reconocer la proteccion, siempre que ello esté previsto en algun
convenio del cual el Pais Miembro sea parte. Para solicitar dicha proteccién, las denominaciones de origen deben
haber sido declaradas como tales en sus paises de origen.

Articulo 220.- Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decision, no
seran consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha
proteccién en el pais de origen.

CAPITULO I
De las Indicaciones de Procedencia

Articulo 221.- Se entendera por indicacion de procedencia un nombre, expresion, imagen o signo que
designe o evoque un pais, region, localidad o lugar determinado.

Articulo 222.- Una indicacion de procedencia no podra usarse en el comercio en relacién con un producto o
un servicio, cuando fuese falsa o engafosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al publico a
confusién con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra caracteristica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, también constituye uso de una indicacién geografica en el
comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentacion comercial relativa a la venta, exposicién u
oferta de productos o servicios.

Articulo 223.- Toda persona podra indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice,
aun cuando éstos provinieran de un pais diferente, siempre que se presente acompafado de la indicacion precisa, en
caracteres suficientemente destacados, del pais o lugar de fabricacion o de produccion de los productos o de otra
indicacion suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

TITULO Xill
DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en
cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese
hecho conocido.

Articulo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido sera protegido contra su uso y registro no autorizado
conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demas disposiciones de esta Decision que fuesen aplicables y de las
normas para la proteccion contra la competencia desleal del Pais Miembro.

Articulo 226.- Constituird uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su
totalidad o en una parte esencial, o una reproduccion, imitacion, traduccion o transliteracion del signo, susceptibles
de crear confusion, en relacién con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los
que se aplique.

También constituira uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su
totalidad o en una parte esencial, o de una reproduccion, imitacion, traducciéon o transliteracion del signo, aun
respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente
conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) riesgo de confusién o de asociacion con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos
0 servicios;



b) dafo econdmico o comercial injusto al titular del signo por razén de una dilucion de la fuerza distintiva o del
valor comercial o publicitario del signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.
El uso podra verificarse a través de cualquier medio de comunicacion, incluyendo los electronicos.

Articulo 227.- Sera de aplicacion al presente Titulo lo establecido en el literal h) del articulo 136, asi como lo
dispuesto en el articulo 155, literales e) y f).

Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion entre otros,
los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro;

b) la duracién, amplitud y extension geografica de su utilizacién, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro;

c) la duracién, amplitud y extension geografica de su promocion, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro,
incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios,

del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos
o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega,
tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado
territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricacién, compras o almacenamiento por el titular del signo en

el Pais Miembro en que se busca proteccion;
j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o
en el extranjero.

Articulo 229.- No se negara la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:
a) no esté registrado o en tramite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o
establecimientos en el Pais Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Articulo 230.- Se consideraran como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un
signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribucién o comercializacion del tipo de productos o servicios
a los que se aplique; o,

c) los circulos empresariales que actuan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o
servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conocido dentro de cualquiera de los
sectores referidos en los literales anteriores.

Articulo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendra accion para prohibir su uso a
terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el
titular podra impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el articulo 155, siendo
aplicables las limitaciones previstas en los articulos 157 y 158.



Articulo 232.- La accién contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribira
a los cinco afios contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se
hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribira la acciéon. Esta accién no afectara la que pudiera
corresponder por dafios y perjuicios conforme al derecho comun.

Articulo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el Pais
Miembro como parte de un nombre de dominio o de una direccién de correo electrénico por un tercero no autorizado,
a pedido del titular o legitimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenara la cancelacion o la
modificacién de la inscripciéon del nombre de dominio o direccién de correo electrdnico, siempre que el uso de ese
nombre o direccion fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo parrafos
del articulo 226.

Articulo 234.- Al resolver sobre una accion relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente
conocido, la autoridad nacional competente tendra en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopcion y
utilizacién de ese signo.

Articulo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelacion previstas en los articulos 165 y 169,
en caso que las normas nacionales asi lo dispongan, la oficina nacional competente cancelara el registro de una
marca, a peticion del titular legitimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente
conocida, de acuerdo con la legislacion vigente, al momento de solicitarse el registro.

Articulo 236.- Seran aplicables al presente Titulo las disposiciones contenidas en la presente Decision, en lo
que fuere pertinente.

TITULO XIV
DE LA ACCION REIVINDICATORIA

Articulo 237.- Cuando una patente o un registro de disefio industrial se hubiese solicitado u obtenido por
quien no tenia derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona
afectada podra reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en
tramite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también
tuviese tal derecho, la persona afectada podra reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le
reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Si la legislacién interna del Pais Miembro lo permite, en la misma accién de reivindicacion podra demandarse
la indemnizacién de dafios y perjuicios.

Esta accion prescribe a los cuatro afios contados desde la fecha de concesion del derecho o a los dos afios
contados desde que el objeto de proteccion hubiera comenzado a explotarse o usarse en el pais por quien obtuvo el
derecho, aplicandose el plazo que expire antes. No prescribira la accion si quien obtuvo el derecho lo hubiese
solicitado de mala fe.

TITULOXV
DE LAS ACCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS

CAPITULO|
De los Derechos del Titular

Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decision podra entablar accion ante la
autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podra actuar contra quien
ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infraccion.

Si la legislacion interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra iniciar de oficio,
las acciones por infraccién previstas en dicha legislacion.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra entablar la accion contra una
infraccion sin, que sea necesario el consentimiento de los demas, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Articulo 239.- El titular de una patente tendra derecho a ejercer accion judicial por dafios y perjuicios por el
uso no autorizado de la invencion o del modelo de utilidad durante el periodo comprendido entre la fecha en que
adquiera caracter publico y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesion de la patente. El
resarcimiento solo procedera con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculara en funcion
de la explotacion efectivamente realizada por el demandado durante el periodo mencionado.

Articulo 240.- En los casos en los que se alegue una infraccion a una patente cuyo objeto sea un
procedimiento para obtener un producto, correspondera al demandado en cuestién probar que el procedimiento que



ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infraccion se
alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el
consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o
b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y
el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cual ha sido el

procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentacion de pruebas en contrario, se tendran en cuenta los intereses legitimos del demandado o
denunciado en cuanto a la proteccion de sus secretos empresariales.

Articulo 241.- El demandante o denunciante podra solicitar a la autoridad nacional competente que se
ordenen, entre otras, una o mas de las siguientes medidas:

a) el cese de los actos que constituyen la infraccion;
b) la indemnizacién de dafios y perjuicios;
c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infraccion, incluyendo los envases,

embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, asi como los materiales y medios
que sirvieran predominantemente para cometer la infraccion;

d) la prohibicion de la importacion o de la exportacion de los productos, materiales o medios referidos en el literal
anterior;
e) la adjudicacion en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal ¢), en cuyo caso el

valor de los bienes se imputara al importe de la indemnizacién de dafios y perjuicios;

f) la adopcion de las medidas necesarias para evitar la continuacion o la repeticion de la infraccion, incluyendo la
destruccion de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del
establecimiento del demandado o denunciado; o,

g) la publicacion de la sentencia condenatoria y su notificacién a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratandose de productos que ostenten una marca falsa, la supresion o remocion de la marca debera
acompanarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no
se permitira que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento
aduanero diferente.

Quedaran exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que
cuenten con la autorizacion expresa del titular de la marca.

Articulo 242.- Los Paises Miembros podran disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la
gravedad de la infraccion, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho
sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la produccion y distribucion de los bienes o servicios
infractores, y sobre sus circuitos de distribucion.

Articulo 243.- Para efectos de calcular la indemnizacién de dafios y perjuicios se tomara en cuenta, entre
otros, los criterios siguientes:

a) el dafio emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infraccion;
b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infraccién; o,
c) el precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor

comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Articulo 244.- La accién por infraccién prescribira a los dos afios contados desde la fecha en que el titular
tuvo conocimiento de la infraccidbn o en todo caso, a los cinco afos contados desde que se cometio la
infraccion por ultima vez.

CAPITULO Il
De las Medidas Cautelares

Articulo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una accién por infraccion podra pedir a la autoridad nacional
competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comision de la infraccién, evitar



sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la accion o el resarcimiento de los
dafos y perjuicios.

Las medidas cautelares podran pedirse antes de iniciar la accién, conjuntamente con ella o con posterioridad
a su inicio.

Articulo 246.- Podran ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:
a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infraccion;
b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infraccion, incluyendo los

envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, asi como los materiales y
medios que sirvieran predominantemente para cometer la infraccion;

c) la suspension de la importacion o de la exportacion de los productos, materiales o medios referidos en el literal
anterior;
d) la constitucién por el presunto infractor de una garantia suficiente; y,

e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la
continuacion o repeticion de la presunta infraccion.

Si la norma nacional del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra ordenar de oficio, la
aplicacion de medidas cautelares.

Articulo 247.- Una medida cautelar soélo se ordenara cuando quien la pida acredite su legitimacién para
actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisién de
la infraccion o su inminencia. La autoridad nacional competente podra requerir que quien pida la medida otorgue
caucion o garantia suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados debera suministrar las informaciones
necesarias y una descripcion suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores
puedan ser identificados.

Articulo 248.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervencién de la otra parte, ella se
notificara a la parte afectada inmediatamente después de la ejecucidon. La parte afectada podra recurrir ante la
autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervencion de la otra parte quedara sin
efecto de pleno derecho si la accion de infraccion no se iniciara dentro de los diez dias siguientes contados desde la
ejecucion de la medida.

La autoridad nacional competente podra modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.

Articulo 249.- Las medidas cautelares se aplicaran sobre los productos resultantes de la presunta infraccion y
de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

CAPITULO Il
De las Medidas en Frontera

Articulo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a
realizar la importacion o la exportacién de productos que infringen ese registro, podra solicitar a la autoridad nacional
competente suspender esa operaciéon aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad
las condiciones y garantias que establezcan las normas internas del Pais Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera debera suministrar a la autoridad nacional competente la
informacién necesaria y una descripcion suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta
infraccion para que puedan ser reconocidos.

Si la legislacién interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra ordenar de oficio,
la aplicacion de medidas en frontera.

Articulo 251.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente permitira al
titular de la marca participar en la inspeccion de las mercancias retenidas. Igual derecho correspondera al importador
o exportador de las mercancias.

Al realizar la inspeccion, la autoridad nacional competente dispondra lo necesario para proteger la informacion
confidencial, en lo que fuese pertinente.



Articulo 252.- Cumplidas las condiciones y garantias aplicables, la autoridad nacional competente ordenara o
denegara la suspension de la operacion aduanera y la notificara al solicitante.

En caso que se ordenara la suspensién, la notificacion incluira el nombre y direccién del consignador,
importador, exportador y del consignatario de las mercancias, asi como la cantidad de las mercancias objeto de la
suspension. Asi mismo, notificara la suspension al importador o exportador de los productos.

Articulo 253.- Transcurridos diez dias habiles contados desde la fecha de notificacion de la suspension de la
operacion aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la accién por infraccién, o sin que la autoridad nacional
competente hubiere prolongado la suspension, la medida se levantara y se procedera al despacho de las mercancias
retenidas.

Articulo 254.- Iniciada la accion por infraccion, la parte contra quien obré la medida podra recurrir a la
autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente podra modificar, revocar o confirmar la
suspension.

Articulo 255.- Una vez determinada la infraccién, los productos con marcas falsificadas, que hubiera
incautado la autoridad nacional competente, no podran ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero
diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la
autorizacion expresa del titular de la marca.

Sin perjuicio de las demas acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del
demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podra ordenar la destruccion o
decomiso de las mercancias infractoras.

Articulo 256.- Quedan excluidas de la aplicacion de las disposiciones del presente capitulo las cantidades
pequefias de mercancias que no tengan caracter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se
envien en pequefas partidas.

CAPITULO IV
De las Medidas Penales

Articulo 257.- Los Paises Miembros estableceran procedimientos y sanciones penales para los casos de
falsificacion de marcas.

TITULO XVI
DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPITULO |
De los Actos de Competencia Desleal

Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ambito
empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos.

Articulo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los
siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a error
sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos.

CAPITULO I
De los Secretos Empresariales

Articulo 260.- Se considerara como secreto empresarial cualquier informacion no divulgada que una persona
natural o juridica legitimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que
sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha informacién sea:

a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuracion y reunién precisa de sus componentes, no sea
generalmente conocida ni facilmente accesible por quienes se encuentran en los circulos que normalmente
manejan la informacion respectiva;

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y



c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para mantenerla secreta.

La informacion de un secreto empresarial podra estar referida a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de
los productos; a los métodos o procesos de produccién; o, a los medios o formas de distribucién o comercializacion
de productos o prestacion de servicios.

Articulo 261.- A los efectos de la presente Decision, no se considerara como secreto empresarial aquella
informacién que deba ser divulgada por disposicién legal o por orden judicial.

No se considerara que entra al dominio publico o que es divulgada por disposicién legal, aquella informacion
que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de
obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Articulo 262.- Quien licitamente tenga control de un secreto empresarial, estara protegido contra la
divulgacion, adquisicién o uso de tal secreto de manera contraria a las practicas leales de comercio por parte de
terceros. Constituiran competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

a) explotar, sin autorizacién de su poseedor legitimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con
sujecion a una obligacion de reserva resultante de una relacion contractual o laboral;

b) comunicar o divulgar, sin autorizacion de su poseedor legitimo, el secreto empresarial referido en el inciso a)
con animo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;

c) adquirir un secreto empresarial por medios ilicitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el
inciso c);

e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la
persona que lo comunicd adquirid el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenia
autorizacion de su poseedor legitimo para comunicarlo;

f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un
tercero, o para perjudicar al poseedor legitimo del secreto empresarial; o,

Un secreto empresarial se considerara adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos
cuando la adquisicion resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra
obligacion, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigacion a realizar
cualquiera de estos actos.

Articulo 263.- La proteccion del secreto empresarial perdurara mientras existan las condiciones establecidas
en el articulo 260.

Articulo 264.- Quien posea legitimamente un secreto empresarial podra transmitir o autorizar el uso a un
tercero. El tercero autorizado tendra la obligacion de no divulgar el secreto empresarial por ningin medio, salvo pacto
en contrario con quien le transmitioé o autorizé el uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provision de ingenieria
basica o de detalle, se podran establecer clausulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales alli
contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.

Articulo 265.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempefio de su
profesion o relacion de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya
prevenido, debera abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la
persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado.

Articulo 266.- Los Paises Miembros, cuando exijan, como condicién para aprobar la comercializacion de
productos farmacéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan nuevas entidades quimicas, la presentacion
de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboracién suponga un esfuerzo considerable, protegeran esos
datos contra todo uso comercial desleal. Ademas, los Paises Miembros protegeran esos datos contra toda
divulgacion, excepto cuando sea necesario para proteger al publico, o salvo que se adopten medidas para garantizar
la proteccion de los datos, contra todo uso comercial desleal.

Los Paises Miembros podran tomar las medidas para garantizar la proteccion consagrada en este articulo.



CAPITULO llI
De las Acciones por Competencia Desleal

Articulo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra accion, quien tenga legitimo interés podra pedir a la autoridad
nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algin acto o practica comercial conforme a lo previsto en el
presente Titulo.

Articulo 268.- La accion por competencia desleal conforme a este Titulo prescribe a los dos afios contados
desde que se cometi6 por ultima vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.

Articulo 269.- Si la legislacion interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra
iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislacion.

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 270.- Los Paises Miembros con el apoyo de la Secretaria General, implementaran un sistema
informatico andino sobre derechos de propiedad industrial registrados en cada uno de ellos. A tal efecto,
interconectaran sus respectivas bases de datos a mas tardar el 31 de diciembre del afio 2002.

Articulo 271.- Los Paises Miembros propenderan al establecimiento de mecanismos de difusion y divulgacion
de la informacion tecnoldgica contenida en las patentes de invencion.

Articulo 272.- Los Paises Miembros procuraran celebrar entre ellos acuerdos de cooperacion tendientes al
fortalecimiento de la capacidad institucional de las oficinas nacionales competentes.

Articulo 273.- Para los efectos de la presente Decision, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al
6rgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al érgano designado al efecto por la legislacion
nacional sobre la materia.

Articulo 274.- La presente Decision entrara en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Articulo 275.- De conformidad con la tercera disposicién complementaria de la Decision 391, la autoridad
nacional competente en materia de acceso a los recursos genéticos y las oficinas nacionales competentes
estableceran sistemas de intercambio de informacion sobre los contratos de acceso autorizados y derechos de
propiedad intelectual concedidos a mas tardar el 31 de diciembre de 2001.

Articulo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decision, seran
regulados por las normas internas de los Paises Miembros.

Articulo 277.- Las oficinas nacionales competentes podran establecer las tasas que consideren necesarias
para la tramitacién de los procedimientos a que hace referencia la presente Decision.

Una vez iniciados los tramites ante la oficina nacional competente, las tasas no seran reembolsables.

Articulo 278.- Los Paises Miembros, con miras a la consolidacién de un sistema de administracion
comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicacion de las disposiciones contenidas en la presente
Decision. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomia y modernizar las oficinas nacionales
competentes y los sistemas y servicios de informacion relativos al estado de la técnica.

Las oficinas nacionales competentes enviaran lo antes posible a partir de su publicacién, las respectivas
Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a través de cualquier medio, a las oficinas nacionales competentes de
los demas Paises Miembros. Estas Gacetas o Boletines seran colocados para consulta del publico en la oficina de
destino.

Articulo 279.- Los Paises Miembros podran suscribir acuerdos de cooperacion en materia de propiedad
industrial que no vulneren la presente Decision, tales como el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes.

Articulo 280.- Cuando la legislacion interna de los Paises Miembros asi lo disponga, en caso de que se
solicite una patente para un organismo genéticamente modificado (OGM) y/o el proceso tecnologico para la
produccién del OGM, debera presentar copia del documento que otorgue el permiso de la autoridad nacional
competente en materia de bioseguridad de cada Pais Miembro.



DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial validamente concedido de conformidad con la legislacion
comunitaria anterior a la presente Decision, se regira por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento
salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes
se adecuaran a lo previsto en esta Decision.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas se aplicaran las normas
contenidas en esta Decision.

Para el caso de procedimientos en tramite, la presente Decision regira en las etapas que aun no se hubiesen
cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

SEGUNDA.- Los microorganismos seran patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del
examen previsto en el apartado b) del articulo 27, numeral 3 del ADPIC.

A tal efecto, se tendran en cuenta los compromisos asumidos por los Paises Miembros en el ambito del
Convenio sobre la Diversidad Biolégica.

TERCERA.- A mas tardar al 31 de diciembre de 2002 y de conformidad con lo previsto en el articulo 278, las
oficinas nacionales competentes interconectaran sus bases de datos. A tal efecto, la Secretaria General gestionara
los recursos de cooperacion internacional técnica y financiera.

Dada en la ciudad de Lima, Peru, a los catorce dias del mes de setiembre del afio dos mil.



DECRETO LEGISLATIVO N° 1075 ]
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DECISION 486 DE LA
COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA QUE ESTABLECE EL REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

TiTULO |
ALCANCES

Articulo 1.- Ambito de aplicacién

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos complementarios en la Decision 486 que establece el
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, de conformidad con la Constitucién Politica del Perd y los acuerdos y
tratados internacionales suscritos sobre la materia.(*)

(*)Texto corregido por la fe de erratas publicada el 10 de julio de 2008.

Articulo 2.-. Beneficiarios

Podran acceder a los beneficios del presente Decreto Legislativo, todas las personas naturales y juridicas u otras
entidades de derecho publico o privado, estatal o no estatal, con o sin fines de lucro, estén domiciliadas en el pais o en el
extranjero.

El presente Decreto Legislativo se aplica a todos los sectores de la actividad econdémica.

Articulo 3.- Elementos constitutivos de la propiedad industrial
Para efectos de el presente Decreto Legislativo, constituyen elementos de la propiedad industrial:
a) Las patentes de invencion;
b) Los certificados de proteccion;
) Las patentes de modelos de utilidad;
) Los disefios industriales;
) Los secretos empresariales;
) Los esquemas de trazado de circuitos integrados;
g) Las marcas de productos y de servicios;
h) Las marcas colectivas;
i) Las marcas de certificacion;
j) Los nombres comerciales;
k) Los lemas comerciales; y
I) Las denominaciones de origen.

c
d
e
f

Articulo 4.- Entidades competentes

La Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccién de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo
relativo a patentes de invencion, certificados de proteccién, modelos de utilidad, disefios industriales y esquemas de
trazado de circuitos integrados, incluyendo los procedimientos contenciosos en la via administrativa sobre la materia.
Asimismo, tiene a su cargo el listado de licencias de uso de tecnologia, asistencia técnica, ingenieria basica y de detalle,
gerencia y franquicia, de origen extranjero.

La Direccion de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la
Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de
producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificacion y
denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la via administrativa sobre la materia.
Asimismo, tiene a su cargo el registro de contratos que contengan licencias sobre signos distintivos y el registro de
contratos de Transferencia de Tecnologia.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de
la Propiedad Intelectual (Indecopi) conocera y resolvera los recursos de apelacion en segunda y ultima instancia
administrativa.

Articulo 5.- Delegacion de competencias

La Direccion competente podra delegar en entidades publicas o privadas la facultad de recibir solicitudes de registro y
otros recursos o documentos vinculados a la propiedad industrial. En ese caso, los mencionados documentos se
consideraran presentados en el momento de su recepcion por la entidad delegada. La Direccion competente podra
disponer la delegacion de facultades adicionales.

TiTULO Il
DISPOSICIONES GENERALES
SOBRE EL REGISTRO

Articulo 6.- Exclusividad de los derechos de propiedad industrial
Los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre el objeto de proteccién y su ejercicio
regular no puede ser sancionado como practica monopolica ni como acto restrictivo de la competencia.



Articulo 7.-Registro de actos

Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial podran inscribirse
en los registros de la Propiedad Industrial.

Los actos y contratos a que se refiere el parrafo anterior surtiran efectos frente a terceros a partir de su inscripcion. En el
caso de las licencias que afecten registros sobre signos distintivos, ni su validez ni sus efectos frente a terceros, estara
supeditada a su inscripcion.

Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones
efectuadas en los registros correspondientes, los mismos que se presumen ciertos mientras no sean rectificados o
anulados.

La Direccién competente establecera la forma de organizacion de sus respectivos registros y dictara las disposiciones de
inscripcion que sean necesarias.

Articulo 8.- Nulidad del registro

La declaracién de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo origind,
hayan surtido los efectos previstos en el presente Decreto Legislativo.

Sin enervar la responsabilidad por dafios y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de
mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectara:

a) a las resoluciones sobre infraccion de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen
sido ejecutadas antes de la declaracion de nulidad; y,

b) a los contratos de licencia existentes antes de la declaracion de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con
anterioridad a la misma.

Articulo 8°-A.- Nulidad de patente

Una patente podra ser revocada o anulada Unicamente sobre la base de razones que hubieran justificado el rechazo de
su otorgamiento. Sin embargo, la Direccion de Invenciones y Nuevas tecnologias podra anular una patente otorgada
cuando se haya incurrido en fraude, falsa representacion o conducta inequitativa.(*)

(*) Articulo incorporado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Articulo 9.- Anotacion preventiva

De oficio o a pedido de parte, la Direcciébn competente efectuara en los registros correspondientes una anotacion
preventiva de las solicitudes de cancelacion y nulidad que se interpongan.

Asimismo, se efectuara el asiento correspondiente una vez consentida la resolucién que agote la via administrativa en los
procedimientos sefialados en el parrafo precedente.

Articulo 10.- Publicidad de los registros y expedientes

Los registros y los expedientes, se encuentren o no en tramite, incluyendo los contenciosos, estan abiertos al publico,
salvo en los siguientes casos:

a) Los expedientes de patentes de invencion, modelos de utilidad y disefios industriales se regiran por lo dispuesto en los
articulos 40, 85 y 125 de la Decision 486.

b) Los expedientes de infraccion a los derechos de propiedad industrial, hasta que se notifique la denuncia.

Cualquier persona, sea o no parte del proceso, puede solicitar copia simple o certificada de todo o parte de un expediente
publico, asi como de los asientos registrales, de los certificados o titulos expedidos, previo pago de la tasa
correspondiente.

Articulo 11.- Reserva y confidencialidad

En caso de que la autoridad nacional competente reciba u obtenga informacion considerada confidencial, debera, a
solicitud del interesado, garantizar su reserva confidencialidad de acuerdo con las normas de la materia.

TiTuLo NI
DISPOSICIONES GENERALES DE PROCEDIMIENTO

Articulo 12.- Prelacion de derechos

La prelaciéon en el derecho de propiedad industrial se determinara por el dia y hora de presentacion de la solicitud de
registro. La prelacion a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocera tal prelacion
cuando quede demostrado lo contrario.

Articulo 13.- Idioma

Las solicitudes de registro deberan presentarse en idioma castellano. Los documentos redactados en otro idioma deberan
ser presentados con la traduccion simple en idioma castellano. No se exigira la presentacién de traducciones oficiales,
bastando que se presente la traduccion simple bajo responsabilidad del traductor y del interesado.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo precedente la autoridad competente podra dispensar de la presentacién de
traducciones de los documentos cuando asi lo considere conveniente, o solicitar la traducciéon en un plazo maximo
improrrogable de diez dias habiles, salvo que el presente Decreto Legislativo establezca un plazo distinto.



Los requisitos de admisibilidad deberan ser presentados en idioma castellano, bajo apercibimiento de no admitir la
solicitud a tramite.

Articulo 14.- Requerimientos de la solicitud

Para el registro de cualquier acto de disposicién o afectacion de los derechos de propiedad industrial, y salvo que el
presente Decreto Legislativo exija una formalidad mayor, basta que conste en instrumento privado y las firmas hayan sido
certificadas por Notario.(*) Si el documento se extendiera en el extranjero, debera ser legalizado por funcionario consular
peruano.

Tratandose del cambio de titularidad, y éste resulte de un contrato, bastara que el solicitante acompafie a su solicitud, de
ser el caso, uno de los siguientes elementos:

a) una copia del contrato, certificada por un notario publico o por cualquier otra autoridad publica competente, que
certifique que dicho documento esta en conformidad con el contrato original;

b) un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, el mismo que debera estar certificado por un notario
publico o cualquier otra autoridad publica competente;

c¢) un certificado de transferencia no certificado con el contenido establecido en el Reglamento del Tratado sobre Derecho
de Marcas de 1994, y que esté firmado tanto por el titular como por el adquirente; o

d) un documento de transferencia no certificado con el contenido establecido en el Reglamento del Tratado sobre
Derecho de Marcas de 1994, y que esté firmado tanto por el titular como por el adquirente.

Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de una fusién bastara que se acomparie una copia del documento que
pruebe la fusion, emitido por la autoridad competente. La conformidad de dicha copia con el original, debera ser
certificada por la autoridad que emitié el documento, o un notario publico o cualquier otra autoridad publica competente.
Cuando el cambio de titularidad no sea el resultado de un contrato o de una fusién; sino que sea, resultado, entre otros,
de la aplicacién de una norma legal o de una decision judicial, bastara que se acompafie a la solicitud copia del
documento que pruebe tal cambio. Dicha copia debera estar certificada por un notario publico o por cualquier otra
autoridad publica competente, en el sentido de que guarda conformidad con el documento original emitido por la
autoridad publica correspondiente.

(*)Texto corregido por la fe de erratas publicada el 10 de julio de 2008.

Articulo 15.- Poderes

Los poderes requeridos por el presente Decreto Legislativo, podran constar en instrumento privado. Tratandose de
personas juridicas debera consignarse la condicién o titulo con la que haya firmado el poderdante.

En el caso de la renuncia a un registro, o el desistimiento del procedimiento, pretension o cualquier acto procedimental, la
firma del poder debera ser legalizada por Notario. Asimismo, si dicho poder fuera otorgado en el extranjero, la firma
debera ser legalizada por funcionario consular peruano.

El poder podra ser otorgado después de la presentacion de la solicitud de registro, en cuyo caso los actos realizados por
el apoderado deberan ser ratificados.

Articulo 16.- Constancia del expediente

Los escritos que sean presentados dentro del procedimiento deberan contener el nimero del expediente respectivo, bajo
apercibimiento de tenerse

por no presentados, salvo que de su contenido se pueda identificar inequivocamente el expediente al cual corresponde.

Articulo 17.- Pruebas
La autoridad competente podra exigir que se presenten pruebas cuando exista duda razonable acerca de la veracidad de
cualquier indicacion contenida en un documento.

Articulo 18.- Abandono de las solicitudes

Salvo los casos en que el presente Decreto Legislativo establezca un plazo distinto, la solicitud caerda automaticamente
en abandono cuando el expediente permanezca paralizado por responsabilidad del interesado durante treinta (30) dias
habiles. No se produce el abandono cuando el expediente se encuentra en estado de ser resuelto.

Articulo 19.- Beneficio de la prioridad

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca debera presentarse dentro de los siguientes plazos
improrrogables contados desde la fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se invoca:

a) doce meses para las patentes de invenciéon y de modelos de utilidad; y

b) seis meses para los registros de disefios industriales y de marcas.

Excepcionalmente, en el caso de las solicitudes de patentes de invencién o de modelos de utilidad, la direccién
competente podra restaurar el derecho de prioridad dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de vencimiento del
periodo de prioridad, cuando el solicitante no haya presentado dicha solicitud dentro del plazo de doce meses antes
mencionado.

Para tal efecto, se debera solicitar la restauracion del derecho presentando una declaracion jurada con los motivos por los
cuales no se presenté la solicitud de patente dentro del plazo de doce meses, acompafiada de los medios probatorios
que acrediten que ello ocurrié a pesar de que el solicitante actu6 la diligencia debida requerida de acuerdo a las
circunstancias.



En caso de que la direccién considere que los medios probatorios presentados no son suficientes para acreditar lo
dispuesto en el parrafo precedente, notificara al solicitante para que presente nuevos medios probatorios en el plazo de
treinta dias habiles, luego de lo cual se declarara si se acepta o no la restauracién del derecho de prioridad.(*)

(*) Parrafos segundo tercero y cuarto modificados por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Articulo 20.- Cesién de derechos

Procede la cesion y, de ser el caso, la licencia, de los derechos derivados de la solicitud de registro de cualesquiera de
los elementos constitutivos de la propiedad industrial. Para tal efecto, se debera cumplir con las formalidades
establecidas en el articulo 14 del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.

Articulo 21.- Consentimiento de la resolucion
Una vez consentida la resolucion que otorga un derecho de propiedad industrial, la Direccién competente expedira el
certificado o titulo correspondiente.

Articulo 22.- Devolucién de derechos
Salvo disposicion expresa en el presente Decreto Legislativo, no procede la devolucién de los derechos pagados por el
interesado.

Articulo 23.- Oposiciones temerarias
Las oposiciones temerarias formuladas contra las solicitudes de cualquier elemento de propiedad industrial podran ser
sancionadas con una multa hasta de cincuenta (50) UIT.

Articulo 24.- Plazo de los procedimientos

El plazo maximo para la tramitacion de los procedimientos administrativos regulados en el presente Decreto Legislativo
sera de ciento ochenta (180) dias habiles; sin perjuicio de lo establecido en normas especiales o de los plazos que se
deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento.

Articulo 25.- Suspension del procedimiento

La autoridad competente suspendera la tramitacion de los procedimientos que ante ella se siguen so6lo en caso de que,
con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma
materia, o cuando surja una cuestiéon contenciosa o no que, a criterio de la respectiva autoridad competente precise de un
pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante ella.

Articulo 25°-A.- Patentabilidad

Sera patentable toda invencion, ya sea de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicacion industrial.(*)

(*) Articulo incorporado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Articulo 25°-B.- No invenciones

No se consideraran invenciones lo siguiente:

a) Descubrimientos, teorias cientificas y métodos matematicos.

b) Cualquier ser vivo, existente en la naturaleza, en todo o en parte.

c) Material biologico, existente en la naturaleza, en todo o en parte.

d) Procesos bioldgicos naturales.

e) Obras literarias y artisticas o cualquier obra protegida por el derecho de autor.
f) Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades econémico-comerciales.
g) Los programas de ordenadores o el soporte l6gico, como tales.

h) Formas de presentar informacion.(*)

(*) Articulo incorporado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

TiTULO IV
DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

Articulo 26.- Divulgacion de informacién

A efectos de lo dispuesto en el articulo 28 de la Decision 486, se considerara que la divulgacion de la invencién es
suficientemente clara y completa, cuando una persona capacitada en la materia técnica no requiera de mayor
experimentacion a fin de ejecutarla, a la fecha de presentacion de la solicitud.

Asimismo, se considerara que una invenciéon se encuentra suficientemente divulgada, cuando la descripcion sea tan
clara, detallada y completa, que le

indique razonablemente a una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, que el solicitante estuvo en
posesion de la invencién a la fecha de presentacion de la solicitud de patente; entendiéndose que la posesién implica que
el solicitante era capaz de llevar a la practica el invento.



Articulo 27.- Modificaciones de la solicitud

El solicitante de una patente podra pedir, previo pago de la tasa correspondiente, que se modifique la solicitud en
cualquier momento del tramite. La modificaciéon no

podra implicar una ampliacion de la proteccion que corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podra solicitar la correccion de cualquier error material.

Cuando la modificacion verse sobre el pliego reivindicatorio debera pagarse previamente la tasa correspondiente por
cada reivindicacion adicional a diez (10) reivindicaciones.

Articulo 28.- Subsanacién

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo precedente, y si durante el examen de forma, la Direccidbn competente
encontrara que existe o que podria existir alguna omisién en la descripcién o en las reivindicaciones, o que los dibujos no
se encuentran completos, podra requerirle al solicitante que cumpla con subsanar dicha observacion en el plazo de dos
(02) meses, bajo apercibimiento de no tenerse por absueltas dichas omisiones.

Para tal efecto, la informacién omitida deberd encontrarse contenida en la prioridad reivindicada validamente, y el
solicitante debera haber cumplido con presentar conjuntamente con el petitorio una declaracion jurada en la que indica
que se reserva la posibilidad de modificar la solicitud por omisiones que se encuentren contenidas en la solicitud
reivindicada.

Articulo 29.- Reivindicaciones

Las reivindicaciones presentadas en la solicitud fraccionada no deberan contener la misma materia que se pretende
proteger por la solicitud inicialmente presentada.

No es posible otorgar més de una patente de invencion para una misma materia inventiva.

Articulo 30.- Contenido de la publicacién

La publicacién del extracto de la solicitud debera contener la informacién siguiente:

a) Numero y fecha de presentacion de la solicitud

b) Nombre y pais de domicilio del solicitante

c) Nombre de la invencion

d) Sintesis de la invencién

e) Datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.

El solicitante debera efectuar la publicacién en el Diario Oficial EI Peruano dentro del plazo de treinta (30) dias contados a
partir de la notificacion del requerimiento de la publicacién, bajo apercibimiento de declarar la solicitud en abandono.

Articulo 31.- Oposiciones

Las oposiciones deberan consignar o adjuntar, segun el caso:

a) ldentificacion del opositor;

b) poder otorgado a quien represente al opositor;

c) la identificacion del expediente y de la fecha de publicacién de la solicitud;
d) los fundamentos de hecho y de derecho de la oposicién;

e) los medios probatorios que acrediten los hechos alegados; y

f) el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

Articulo 32.- Ajuste por retraso irrazonable

La direccion competente, exclusivamente a solicitud de parte, ajustara el plazo de vigencia de la patente cuando se haya
incurrido en un retraso irrazonable en el tramite de su concesién, excepto cuando se trate de una patente que reivindique
un producto farmacéutico. En los casos en los que tales solicitudes ademas reivindiquen una patente de procedimiento
farmacéutico, tampoco procede el ajuste previsto en el presente articulo.(*)

El ajuste sera por una sola vez, cuando la Direccion competente, durante el proceso de concesion de la misma, hubiese
incurrido en un retraso irrazonable de mas de:

a) Cinco afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud hasta la fecha de la concesién de la patente; o,

b) Tres afios contados desde la solicitud de examen de fondo hasta la fecha de la concesion de la patente. En este caso,
se entendera que la solicitud se ha efectuado cuando concurran las siguientes condiciones:

i. Que se haya presentado el comprobante del pago de la tasa por examen de fondo; vy,

ii. Que en las solicitudes de patentes en las que no se haya presentado oposiciones, transcurra el plazo de 6 meses
contados desde la publicacion de la solicitud en el Diario Oficial EI Peruano; o, que en las solicitudes en las que se hayan
interpuesto una o mas oposiciones, se haya declarado concluida la etapa de oposicién.

(*) Primer parrafo modificado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Articulo 33.- Solicitud de ajuste

La solicitud de ajuste debera formularse bajo sancién de caducidad, dentro del plazo de treinta (30) dias habiles,
contados desde que queda consentida una resoluciéon administrativa que concede la patente.

Para el computo de los plazos no se tendra en cuenta el retraso en el que incurra la Direccién competente por hechos
atribuibles al titular de la patente.

Asimismo, no se ajustara el plazo de vigencia de la patente cuando el retraso por parte de la Direccidbn competente, haya
ocurrido como consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor.



Al evaluar la solicitud presentada, la Direccion competente:

a) Determinara si existe un plazo excedente en la tramitacion de la solicitud de acuerdo a lo establecido en el articulo 32
de este Decreto

Legislativo.

b) Establecera cual es el retraso irrazonable.

c) Si los plazos descritos en los literales a) y b) del articulo 32 de este Decreto Legislativo concurren en una misma
solicitud de patente, debera entenderse que el plazo excedente que se tomara en cuenta para la determinacion del
retraso irrazonable conforme a lo previsto en el literal anterior, se contara desde la ocurrencia del plazo excedente mayor.
La Direccion competente emitira resolucion motivada en la que se determine si existié un retraso irrazonable y, de ser el
caso, concedera el ajuste del plazo de vigencia de la patente. Contra dicha resolucién se podra interponer recurso de
apelacion.

Articulo 34.- Plazo del ajuste

El plazo de ajuste otorgado conforme a los articulos precedentes esta sujeto a las siguientes reglas:

a) El plazo de ajuste otorgado empezara a regir indefectiblemente desde el dia calendario siguiente al ultimo dia de
vigencia de la patente.

b) Para el calculo del ajuste, la Direccién competente considerara por cada dos dias de retraso un dia de ajuste.

c) El plazo de ajuste de la patente otorga al titular los mismos derechos y obligaciones que tenia durante el periodo de
vigencia de la patente y, a su vez

estara sujeto a las excepciones y limitaciones de la patente.

Articulo 35.- Retrasos atribuibles al titular de la patente

Son retrasos atribuibles al titular de la patente:

a) los plazos que correspondan a las prérrogas solicitadas por el titular de la patente;

b) el plazo contado desde que se produce el abandono del expediente y hasta que dicho expediente vuelve a tramite
como consecuencia de la decision en un recurso impugnativo, siempre que las causas del abandono no sean atribuibles
a la autoridad competente; y,

c) cualquier otro plazo que sea atribuible a acciones del solicitante a consideracion de la autoridad competente.

Articulo 36.- Invenciones desarrolladas durante relacion laboral o de servicios

Salvo pacto en contrario, las invenciones desarrolladas durante una relacion laboral o de servicios, se regiran por las
siguientes reglas:

a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o relacion de trabajo o de servicios que tenga por
objeto total o parcialmente la realizacién de actividades inventivas, perteneceran al empleador. Sin embargo, el
empleador debera asignar al trabajador una compensacion adecuada si el aporte personal del trabajador a la invencion,
el valor econémico de la misma o la importancia de tal invencion excede los objetivos explicitos o implicitos del contrato o
relacion de trabajo o de servicios. El monto de la compensacion sera fijado por el juez especializado en lo civil, de
conformidad con las reglas del proceso sumarisimo, a falta de acuerdo entre las partes.

b) Si el trabajador realizase una invencion en relacion con su actividad profesional y mediante la utilizacion de medios o
informacion proporcionada por el empleador, éste tendra derecho a asumir la titularidad de la invencién o a reservarse un
derecho de utilizacion de la misma, dentro del plazo de 90 dias contados a partir del momento en que tomé conocimiento
de la existencia de la invenciéon. Cuando el empleador asuma la titularidad de una invencion o se reserve un derecho de
utilizacion de la misma, el trabajador tendra derecho a una compensacion adecuada de acuerdo a la importancia
industrial y econémica del invento, considerando los medios o informacién proporcionada por la empresa y los aportes del
trabajador que le permitieron realizar la invencion. El monto de la compensacién sera fijado por el juez especializado en lo
civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarisimo, a falta de acuerdo entre las partes.

c) Las invenciones realizadas durante la vigencia de la relacion laboral o durante la ejecucién de un contrato de
prestacién de servicios, en cuya realizacion no concurran las circunstancias previstas en los incisos a) y b), perteneceran
exclusivamente al inventor de las mismas.

Articulo 37.- Invenciones realizadas en centros de educacién e investigacion

El régimen establecido en el articulo anterior sera aplicable a las universidades, institutos y otros centros de educacion e
investigacion, respecto de las invenciones

realizadas por sus profesores o investigadores, salvo disposicién contraria contenida en el estatuto o reglamento interno
de dichas entidades.

Cuando una empresa contratara a una universidad, instituto u otro centro de educacién o investigacién para la realizaciéon
de investigaciones que involucren actividades inventivas, el régimen establecido en el presente articulo sera aplicable a la
empresa, respecto de las invenciones realizadas por los profesores o investigadores de la institucion contratada. En este
supuesto, la compensacion adecuada a que se refieren los incisos a) y b) del articulo 36 de este Decreto Legislativo
debera ser abonada directamente por la empresa al profesor o investigador que hubiera realizado el invento, de ser el
caso, independientemente de las contraprestaciones pactadas con la institucién contratada.



Articulo 38.- Reinversion para investigacion

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberan reinvertir parte de las regalias que
reciben por la comercializacion de tales invenciones, con el propésito de generar fondos continuos de investigacion y
estimular a los investigadores, haciéndolos participes de los rendimientos de las innovaciones.

Articulo 39.- Generacion de informacion por tercero

Sin perjuicio de los derechos de exclusividad del titular de una patente, una tercera persona podra usar la materia
protegida por la referida patente solo con el fin de generar la informacion necesaria para apoyar la solicitud de aprobacion
para comercializar un producto farmacéutico o quimico agricola en Peru.

Cualquier producto producido en virtud del parrafo anterior puede ser fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta, o
importado en territorio nacional para la generacion de informacion, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de
aprobacion de comercializacion del producto una vez que venza el periodo de vigencia de la patente. Asimismo, el
producto puede ser exportado so6lo para propésitos de cumplir con los requisitos de aprobacién de comercializacién en
Peru. (*)

(*)Articulo modificado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Articulo 39-A.- Excepciones a los derechos conferidos

Cuando las excepciones limitadas previstas en el articulo 53° de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina
atenten de manera injustificable contra la explotacion normal de la patente o causen un perjuicio injustificado a los
legitimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legitimos de terceros, el titular de la patente
podra ejercer los derechos establecidos en el articulo 52 de dicha Decision.(*)

(*) Articulo incorporado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Articulo 40.- Licencias obligatorias

Previa declaratoria, mediante decreto supremo, de la existencia de razones de interés publico, de emergencia o de
seguridad nacional; esto es, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso publico
no comercial; y solo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podra someter a la patente a
licencia obligatoria. En tal caso, se otorgaran las licencias que se soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia
sera notificado cuando sea razonablemente posible.

La direccion Nacional competente establecera el alcance o extensién de la licencia obligatoria, especificando en
particular, el periodo por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensacion
econémica.

La concesion de una licencia obligatoria no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotandola.
Cualquier decision relativa a dicha licencia estara sujeta a revision judicial. (*)

(*)Articulo modificado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

TiITULO V )
CERTIFICADOS DE PROTECCION

Articulo 41.- Certificado de proteccion

Cualquier inventor domiciliado en el pais que tenga en estudio un proyecto de invenciéon y que necesite experimentar o
construir algin mecanismo que le obligue

a hacer publica su idea, podra solicitar un certificado de proteccion que la Direccién competente le otorgara por el término
de un (01) afio.

Articulo 42.- Contenido de la solicitud

La solicitud debera presentarse ante la Direccion competente y contener:

a) ldentificacion del solicitante y del inventor;

b) El titulo o nombre del proyecto de invencion, en idioma castellano;

c) La descripcion clara y completa del proyecto de invencién en forma tal que una persona versada en la materia pueda
ejecutarla, en idioma castellano; y

d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentacion establecida.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el parrafo anterior, ocasionara que la solicitud sea considerada
por la Direccién competente como no admitida a tramite y que no se le asigne fecha de presentacion.

Articulo 43.- Anexos de la solicitud

A la solicitud deberan acompafarse, en el momento de su presentacion:

a) los poderes que fueren necesarios; y

b) los planos y dibujos técnicos, si son necesarios para una mejor descripcion del proyecto de invencion.

Articulo 44.- Posesion del certificado de proteccion

La posesion de este certificado da a su titular el derecho preferente sobre cualquier otra persona que, durante el afio de
proteccion, pretenda solicitar privilegios sobre la misma materia.(*) Si el poseedor de un certificado de proteccion dejare
transcurrir el afio sin solicitar la patente definitiva, perdera el derecho preferente a que se refiere el parrafo anterior.(**)
(*)Articulo modificado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.



(**) (El texto resaltado no fue incluido en la modificatoria.)

TITULO VI
DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE MARCAS

Articulo 45.- Determinacion de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la Direccion
competente tendra en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

a) la apreciacién sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas
que en las diferencias;

b) el grado de percepcién del consumidor medio;

c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacion o prestacién, respectivamente;

d) el caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacién en el mercado; vy,

e) si el signo es parte de una familia de marcas.

Articulo 46.- Signos denominativos

Tratandose de signos denominativos, en adicion a los criterios sefialados en el articulo 45 de este Decreto Legislativo, se
tendra en cuenta lo siguiente:

a) la semejanza grafico-fonética;

b) la semejanza conceptual; y,

c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizara el analisis sobre la palabra o palabras de mayor
fuerza distintiva.

Articulo 47.- Signos figurativos

Tratandose de signos figurativos, en adicion a los criterios sefialados en el articulo 45 de este Decreto Legislativo, se
tendra en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresion visual idéntica o parecida.

b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Articulo 48.- Signos mixtos

Tratandose de signos mixtos, formados por una denominacién y un elemento figurativo, en adicion a los criterios
sefialados en los articulos 45, 46 y 47 del presente

Decreto Legislativo se tendra en cuenta lo siguiente:

a) la denominacion que acompafia al elemento figurativo;

b) la semejanza conceptual; y,

c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento grafico, con el objeto de identificar la
dimension caracteristica del signo.

Articulo 49.- Semejanza conceptual

Tratandose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendra en consideracion la semejanza conceptual.

Tratdndose de un signo denominativo y uno mixto, se tendran en cuenta los criterios sefialados en los articulos 45 y 47
de este Decreto Legislativo. Tratandose de un signo figurativo y uno mixto, se tendran en cuenta los criterios sefialados
en los articulos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos seran igualmente de aplicacion los criterios sefialados en el articulo 45 del presente Decreto
Legislativo.

Articulo 50.- Solicitud de registro de una marca

La solicitud de registro de una marca debera presentarse ante la Direccibn competente. Podra incluir productos y
servicios comprendidos en una o varias clases de la clasificacion, y debera comprender los siguientes elementos:

a) petitorio;

b) la reproduccion de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafia, forma o color, o de una marca
figurativa, mixta con o sin color; o una representacion grafica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o
una marca no perceptible por el sentido de la vista;

c) los poderes que fuesen necesarios;

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

e) las autorizaciones requeridas a efectos de evitar que el signo solicitado incurra en una prohibicién de registro; y

f) de ser el caso, el certificado de registro en el pais de origen expedido por la autoridad que lo otorgd, cuando el
solicitante deseara prevalecer del derecho previsto en el Articulo 6quinquies del Convenio de Paris.

Articulo 51.- Petitorio de la solicitud

El petitorio de la solicitud de registro de marca estara contenido en un formulario y comprendera lo siguiente:

a) requerimiento de registro de marca;

b) el nombre y la direccién del solicitante;

c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona juridica, debera indicarse el lugar de
constitucion;



d) de ser el caso, el nombre y la direccién del representante legal del solicitante;

e) la firma del solicitante o de su representante legal;

f) la indicacion de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin
reivindicacién de grafia, forma o color; y

g) la indicacion expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, los cuales se
designaran por sus nombres, agrupados segun las clases de la Clasificaciéon Internacional de Productos y Servicios de
Niza, precedido cada grupo por el numero de la clase de esa Clasificacion a que pertenezca ese grupo de productos o
servicios y debera presentarse en el orden de las clases de dicha Clasificacion.

Articulo 52.- Fecha de presentacion de la solicitud

Se considerara como fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcion por la Direccién competente, siempre que
al momento de su recepcién hubiera contenido por los menos lo siguiente:

a) la indicacion que se solicita el registro de una marca;

b) los datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la Direccién
competente comunicarse con esa persona;

c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproduccion de la marca tratandose de marcas denominativas con grafia,
forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas con o sin color; o una representacion grafica de la marca
cuando se trate de una marca tridimensional o de una marca no perceptible por el sentido de la vista;

d) la indicacién expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; vy,

e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

Dentro de los quince (15) dias contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, la Direccidon competente
examinara si la solicitud cumple con los

requisitos previstos en el presente articulo. Si de dicho examen resulta que la solicitud no contiene los requisitos
enumerados en el presente articulo, la

Direccion competente requerira al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta (60) dias
siguientes a la fecha de notificacion.

Si dentro del plazo establecido, se subsanan tales requisitos, la Direccion competente considerara como fecha de
presentacion aquella en la cual se hubieran cumplido los requisitos.

Si a la expiracion del plazo establecido, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerara
como no presentada.

Articulo 53.- Publicacién de la solicitud

Si la solicitud de registro reune los requisitos formales establecidos en el presente Capitulo, la Direccion competente
ordenara la publicacion, la misma que debera efectuarse dentro del plazo de treinta (30) dias utiles, contado desde el dia
siguiente de notificada la orden de publicacion.

La publicacién de la solicitud de registro se realizar4 por una sola vez en el Diario Oficial EI Peruano, a costo del
solicitante, reproduciendo por lo menos la informacion siguiente:

a) numero de solicitud;

b) nombre y pais del solicitante;

c) reproducciéon de la marca, si se trata de signos mixtos, figurativos, o representacion de la marca cuando se trate de una
marca tridimensional o

de una marca no perceptible por el sentido de la vista;

d) los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;

e) la clase o clases a las que pertenecen los productos y/o servicios; y

f) de ser el caso, si se reivindica prioridad o se ejerce un derecho preferente.

En la publicacion se deberan designar los productos y/ o servicios por sus nombres, agrupados segun las clases de la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios de Niza, precedido cada grupo por el niumero de la clase

de esa Clasificacién a que pertenezcan ese grupo de productos o servicios y debera presentarse en el orden de las
clases de dicha Clasificacion.

Articulo 54.- Oposicion

La oposicion debera cumplir con los requisitos siguientes:

a) la identificacion correcta del expediente;

b) el nombre y domicilio de la persona que presenta la oposicion;

c) poder que acredite la representacion que se invoca;

d) los fundamentos en que se sustenta la oposicion;

e) el ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer;

f) el comprobante de pago de los derechos respectivos; y

g) cuando la oposicion se base en signos graficos o mixtos, debera adjuntarse una reproduccion exacta y nitida de los
mismos, tal como fueron registrados o solicitados.

Articulo 55.- Plazo de la oposicion

El opositor tendra un plazo improrrogable de sesenta (60) dias para presentar el poder si la oposicion se hubiera
presentado sin dicho documento. El plazo comenzara a computarse a partir del dia siguiente de recibida la notificacion
que corre traslado de la oposicién. Vencido dicho plazo, la oposicion se tendra por no presentada. La falta de



presentacion inicial del poder no paraliza el procedimiento. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los incisos d) y
f) del articulo precedente, la Direccion competente requerira al opositor para que subsane su

omisién, concediéndole un plazo de dos (02) dias que comenzara a computarse a partir del dia siguiente de notificado el
requerimiento, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la oposicién.

Las oposiciones temerarias seran sancionadas con multa de hasta cincuenta (50) UIT.

Articulo 56.- Coexistencia de signos

Las partes en un procedimiento podran acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinién
de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de
coexistencia también se tomaran en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado
oposiciones.

Articulo 57.- Audiencia de conciliacion

En cualquier estado del procedimiento, la Direccion competente podra citar a las partes a audiencia de conciliacion. La
audiencia se desarrollara ante la persona

que designe la Direccién competente. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la materia en conflicto y éste
no afecta derechos de terceros, se levantara un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendra mérito
ejecutivo.

Articulo 58.-Registro multiclase

Cuando en una solicitud Unica se hayan incluido productos y/o servicios que pertenezcan a mas de una clase de la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios de Niza, dicha solicitud dara por resultado un unico registro.

El titular de un signo registrado que distingue productos o servicios especificos, podra obtener un nuevo registro para el
mismo signo, a condicién que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. La nueva solicitud de
registro se tramitara en forma independiente, siguiéndose los procedimientos que el presente Decreto Legislativo sefiala
para el tramite de registro.

Articulo 59.- Division de la solicitud

Cuando la solicitud de marca comprenda varios productos y/o servicios, el solicitante podra dividir dicha solicitud en dos o
mas solicitudes divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en la solicitud inicial.

Las solicitudes divisionales conservaran la fecha de presentacion de la solicitud y el beneficio de prioridad, si lo hubiere.
Podra solicitarse la divisién de la solicitud en cualquier momento del tramite. Para tal efecto, el solicitante debera
presentar un pedido de division indicando los productos y servicios, agrupados por clases, que se desglosan de la
solicitud inicial y que conforman la solicitud divisional correspondiente. El pedido de division ird acompafiado de los
documentos actuados hasta ese momento y del comprobante de pago de las tasas correspondiente.

Recibido el pedido de division, la autoridad nacional competente examinara si la misma cumple con los requisitos
establecidos en el parrafo precedente. Si se observaran defectos o irregularidades, se notificara al solicitante para que
subsane en el plazo de diez (10) dias. Si los defectos no fueran subsanados, la divisién se

tendra por no presentada, continuandose la tramitacion del expediente inicial.

Aceptada la divisién de la solicitud, la autoridad nacional competente, abrira un nuevo expediente por cada solicitud
divisional presentada e incluira en cada solicitud divisional una copia completa del expediente inicial.

La autoridad nacional competente asignara un nuevo numero a cada solicitud divisional.

Articulo 60.-Cesion de solicitudes
Para la cesion de solicitudes en tramite se aplicara, en lo que corresponda, lo dispuesto en el articulo 14 de este Decreto
Legislativo.

Articulo 61.- Solicitud de renovacién
Las solicitudes de renovacion de registros presentadas fuera de los plazos sefialados en el articulo 153 de la Decision
486 no seran admitidas a tramite.

Articulo 62.- Transferencia de registro

Un registro de marca concedido podra ser transferido, entre otros, por acto entre vivos o por via sucesoria, con o sin la
empresa a la cual pertenece.

Podra registrarse ante la Direccidon competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionara
que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia debera constar por escrito.

Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la Direccion competente podra
denegar dicho registro, si la transferencia pudiera generar riesgo de confusién.

No procede presentar oposicion contra las solicitudes de inscripcidn de contratos de transferencia de una marca; sin
perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Articulo 63.- Licencia de marca
El titular de una marca registrada, o en tramite de registro, podra dar licencia a uno o mas terceros para la explotacion de
la marca respectiva. La licencia de uso podra registrarse ante la autoridad competente.



A efectos del registro, la licencia debera constar por escrito.

Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de una licencia.

No procede presentar oposicion contra las solicitudes de inscripcion de contratos de licencia de una marca; sin perjuicio
de las acciones legales que pudieran corresponder.

Articulo 64.- Solicitud de inscripcion de modificaciones

La solicitud de inscripcion de modificaciones y otros actos que afecten al registro debera presentarse ante la Direccién
competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los articulos 50 y 51 de este Decreto Legislativo, y con las
formalidades establecidas en el articulo 14 del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.

No procede presentar oposicion contra las solicitudes de inscripcidon de modificaciones y otros actos que afecten el
registro, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Articulo 65.- Cambio de titularidad

En los casos que el cambio de titularidad no afecte a todos los productos y/o servicios relacionados en el registro del
titular, se creara un registro separado relativo a los productos y/o servicios respecto de los cuales haya cambiado la
titularidad.

Articulo 66.- Subsanacién de irregularidades

Si del examen resulta que la solicitud para la inscripcién de actos que modifiquen el registro, no cumple con los requisitos
formales establecidos en el presente Decreto Legislativo, la Direccién competente notificara al solicitante para que, en un
plazo de sesenta (60) dias habiles siguientes a su notificacién, subsane las irregularidades.

Tratandose del pago de la tasa, se otorgara un plazo de dos (02) dias habiles. Si a la expiracion del plazo sefialado, no
se han subsanado las irregularidades, la solicitud sera considerada abandonada.

Articulo 67.- Responsabilidad en caso de licencia
En caso de licencia de marcas, el licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos
0 servicios licenciados como si fuese el productor o prestador de éstos.

Articulo 68.- Afectacion del derecho sobre la marca

El derecho sobre la marca podra darse en garantia o ser objeto de otros derechos. Asimismo, la marca podra ser materia
de embargo con independencia de la empresa o negocio que la usa y ser objeto de las medidas que resulten del
procedimiento de ejecucion. Para que los derechos y medidas sefialados precedentemente surtan efectos frente a
terceros, deberan inscribirse en el registro correspondiente.

Articulo 69.- Modificacion de datos del titular del registro

En caso exista algun cambio respecto al nombre, direccién o domicilio procesal del titular del registro de marca durante el
plazo de vigencia del registro, o de

la licencia de ser el caso, el titular del registro debera informarlo a la Direccion competente.

Articulo 70.-Division de registro

Cuando un registro de marca comprenda varios productos y/o servicios, el titular podra en cualquier momento dividir
dicho registro en dos o mas registros divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en el registro
inicial, para lo cual debera cumplir con los requisitos establecidos en los articulos 50 y 51 de este Decreto Legislativo, en
lo que corresponda. La Direccion competente establecera el pago de una tasa por cada division que se realice.

Para la division del registro se seguira el procedimiento establecido para la division de las solicitudes de registro, en lo
que corresponda.

Articulo 71.- Cancelacién de registro

La solicitud de cancelacién del registro de una marca, se presentara ante la Direccidbn competente y debera cumplir, en
cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el articulo 54 del presente Decreto Legislativo. Asimismo, podran
ser aplicadas las disposiciones contenidas en los articulos 55 y 57 del presente Decreto Legislativo. La solicitud de
cancelacion de una marca, como medio de defensa, debera ser presentada en el mismo expediente en el cual se tramita
la oposicion frente a la cual se defiende el accionante y debera estar acompafiada por el recibo de pago de la tasa
correspondiente.

Articulo 72.- Notificacion de la cancelacién

La Direccion competente notificara la solicitud de cancelacion al titular del registro, en el domicilio que el titular haya
consignado en la solicitud de registro o renovacién correspondiente, de conformidad con lo establecido en el articulo 69
de este Decreto Legislativo.

En los casos en que no se pueda notificar al titular del registro conforme lo dispone el parrafo precedente, procedera la
notificacion por edicto de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Codigo Procesal Civil. El costo de la notificacion
sera de cargo de quien solicita la cancelacion.



Articulo 73.- Solicitud de nulidad

La solicitud de nulidad del registro de una marca se presentara ante la Direccién competente y debera cumplir, en cuanto
corresponda, con las formalidades previstas en el articulo 54 del presente Decreto Legislativo. Asimismo podran ser
aplicadas las disposiciones contenidas en los articulos 55 y 57 del presente Decreto Legislativo.

No procedera la solicitud de nulidad, si el asunto fue materia de oposicién por los mismos fundamentos entre las mismas
partes o la que de ellas derive su derecho.

Articulo 74.- Notificacion de la nulidad

Recibida la solicitud de nulidad, la Direccidon competente notificara al titular de la marca, sujetandose para tales efectos a
lo dispuesto en el articulo 72 del presente Decreto Legislativo, para que dentro del plazo de dos (02) meses haga valer
los argumentos y presente los medios probatorios que estime convenientes. Antes del

vencimiento de dicho plazo el interesado podra solicitar una prérroga por dos (02) meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la Direccidbn competente decidira sobre la nulidad del registro, lo
cual notificara a las partes mediante resolucion.

TITULO VIl
DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES

Articulo 75.- Registro de lema comercial

El registro de un lema comercial se concedera por un periodo de diez (10) afios renovables, contados a partir de su
concesion.

La cancelacion, nulidad o caducidad del registro de la marca a la que se vincule el lema comercial, determinara también
la cancelacion, nulidad o caducidad del lema

comercial, aun cuando no haya vencido el plazo sefialado en el parrafo anterior.

Articulo 76.- Vinculacion del lema comercial a una marca registrada

Durante la vigencia del registro del lema comercial, el titular podra solicitar ante la Direccion competente que el lema
comercial sea vinculado a otra marca registrada

a su nombre y en la misma clase; sujetandose para tales efectos al procedimiento establecido en el Articulo 144 de la
Decision 486.

TITULO XI
DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS

Articulo 77.- Marcas colectivas

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 180 de la Decision 486, una marca colectiva podra estar conformada por
cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geografico determinado,
cuando determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen
geografico.

Articulo 78.- Ejercicio de acciones derivadas de una marca colectiva

Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva podran ser ejercidas por su titular, salvo disposicion en
contrario establecida en las reglas de uso. El titular de una marca colectiva podra reclamar, en representacion de los
intereses de las personas facultadas para utilizarla, reparacion de los dafios que hayan podido sufrir debido al uso no
autorizado de la marca.

Articulo 79.- Nulidad, cancelacion y caducidad de una marca colectiva
La nulidad, cancelacién y caducidad de una marca colectiva se regiran por las normas aplicables a las marcas de
productos y de servicios.

TITULO Vil ]
DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE MARCAS DE CERTIFICACION

Articulo 80.- Marca de certificacion

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 185 de la Decision 486 una marca de certificacion podra estar conformada por
cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geografico determinado,
cuando determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen
geografico.

Articulo 81.- Ejercicio de acciones derivadas de una marca de certificacion

Las acciones derivadas del registro de una marca de certificacién podran ser ejercidas por su titular, salvo disposicion en
contrario establecida en el reglamento de uso. El titular de una marca de certificacién podra reclamar, en representacion
de los intereses de las personas facultadas para utilizarla, reparacion de los dafios que hayan podido sufrir debido al uso
no autorizado de la marca.



Articulo 82.- Nulidad, cancelacion y caducidad de una marca de certificacion
La nulidad, cancelacién y caducidad de una marca de certificacion se regiran por las normas aplicables a las marcas de
productos y de servicios.

TITULO IX
DISPOSICIONES RELATIVAS AL NOMBRE COMERCIAL

Articulo 83.- Nombre comercial

En la solicitud de registro de un nombre comercial debera consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre
comercial se utilizé por primera vez y especificarse la actividad econémica. La Direccién competente, al conceder el
registro, reconocera a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial.

Articulo 84.- Pruebas
La Direccion competente queda facultada a dictar las disposiciones relativas a las pruebas que deben presentarse para
demostrar el uso del nombre comercial.

Articulo 85.- Publicacién de la solicitud

En la publicacion de la solicitud de registro del nombre comercial, que debera efectuar el solicitante a su costo en el diario
oficial ElI Peruano, debera aparecer:

a) numero de la solicitud;

b) nombre y pais del domicilio del solicitante;

c) reproduccioén del signo o su representacion grafica, segun sea el caso

d) la o las actividades econdmicas para las cuales se solicita el registro del nombre comercial;

e) la clase y/o clases a las que pertenecen las actividades econémicas; y

f) la fecha del primer uso del nombre comercial para cada una de las actividades econémicas respecto de las cuales se
solicita el registro.

Articulo 86.- Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial

En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del
nombre comercial deberd demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Peru, por parte del publico consumidor
pertinente, para distinguir actividades econdmicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que
motiva el inicio de la accion legal.

Articulo 87.- Aplicacion supletoria
Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de Marcas del presente Decreto
Legislativo y de la Decision 486.

TITULO X
DISPOSICIONES RELATIVAS A DENOMINACIONES DE ORIGEN

Articulo 88.- Denominaciones de origen
El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concederan autorizaciones de
uso.

Articulo 89.- Impedimento

Adicionalmente a lo establecido en el articulo 202 de la Decision 486, no podran ser declaradas como denominaciones de
origen, aquellas que:

a) Sean susceptibles de generar confusion con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con anterioridad
de buena fe.

b) Constituyan una reproduccion, imitacién, traduccion, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de una marca
notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el
signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusién o de asociaciéon con ese tercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilucién de su fuerza distintiva o de su
valor comercial o publicitario.

Articulo 90.-Publicacién
La declaracion de proteccion de una denominacion de origen debera ser publicada, por Unica vez, en el diario oficial El
Peruano.

Articulo 91.- Contenido de la solicitud

La solicitud para obtener la autorizacién de uso debera contener y estar acompafiada de lo siguiente:
a) nombre y domicilio del solicitante;

b) los poderes que sean necesarios;

c) los documentos que acrediten la existencia y representacion de la persona juridica solicitante;

d) la denominacion de origen que se pretende utilizar;



e) certificacion del lugar o lugares de explotacion, produccion o elaboracién del producto. Se acreditara con el acta de la
visita de inspeccion realizada por un organismo autorizado;

f) certificacion de las caracteristicas del producto que se pretende distinguir con la denominaciéon de origen, incluyendo
sus componentes, métodos de produccién

o elaboracién y factores de vinculo con el area geografica protegida; que se acreditara con el acta de la visita de
inspeccion realizada y la certificacion extendida por un organismo autorizado;

g) certificacion de que se cumple con la Norma Técnica Peruana, si fuese el caso; vy,

h) comprobante de pago de las tasas correspondientes.

Articulo 92.- Areas geograficas diferentes En los casos en que la producciéon y elaboracién del producto a ser
distinguido con una denominacién de origen no se realicen en una misma area geografica, el solicitante debera cumplir
con acreditar que ambas zonas, tanto de produccion de la materia prima como de elaboracion del producto, son zonas
autorizadas y comprendidas en la declaracion de proteccion de la denominacién de origen.

Articulo 93.- Cumplimiento de la autorizacion

Si la solicitud de autorizacion de uso no cumple con los requisitos exigidos en el presente Decreto Legislativo, la
Direccién competente notificara al solicitante para que les dé cumplimiento, concediéndole para tal efecto un plazo
improrrogable de quince (15) dias.

Articulo 94.- Reconocimiento en el extranjero
El Estado, mediante la celebracién de convenios bilaterales o multilaterales, fomentara el reconocimiento en el extranjero
de las denominaciones de origen peruanas.

TITULO XI
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS ACCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS
CAPITULO |
De las Facultades de la Autoridad nacional competente

Articulo 95.- Tramitacion de acciones por infraccion

Para la tramitacion de las acciones por infraccion, las Direcciones competentes gozaran de las siguientes facultades:

a) efectuar investigaciones preliminares;

b) iniciar un procedimiento de infraccién de oficio o a pedido de parte;

c) realizar visitas de inspeccion y actuar otros medios probatorios;

d) dictar medidas cautelares dentro y fuera del procedimiento con la finalidad de garantizar la eficacia de las resoluciones;
e) citar a las partes a audiencia de conciliacion;

f) dictar sanciones para proteger los derechos de propiedad industrial; y

g) otras que les asignen las disposiciones normativas vigentes.

Articulo 96.- Facultades de la Sala de Propiedad Intelectual

Para la tramitacion de las acciones por infraccion, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi esta facultada
para:

a) revisar en segunda y Ultima instancia administrativa los actos impugnables emitidos por las Direcciones competentes;
b) actuar medios probatorios de oficio que permitan esclarecer los hechos imputados y, de ser el caso, sancionar las
conductas infractoras;

c) conceder medidas cautelares con las mismas facultades que las concedidas a las Direcciones, en lo que corresponda;
d) convocar a audiencias de informe oral; y

e) otras que le asignen las disposiciones legales vigentes.

CAPITULOII
Actos que constituyen Infraccion

Articulo 97.- Actos de infraccion
Constituyen actos de infraccién todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en la
legislacion vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional.

Articulo 98.- Competencia desleal

Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusion y explotacién de la reputaciéon
ajena, que estén referidos a algun elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente
conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, seran de exclusiva competencia de la autoridad nacional
competente en materia de propiedad industrial, segun corresponda, siempre que las referidas denuncias sean
presentadas por el titular del respectivo derecho.

Seran igualmente de competencia de los 6rganos de propiedad industrial, las denuncias sobre actos de competencia
desleal, en las modalidades de confusion y explotacion de la reputaciéon ajena, que comprendan elementos de propiedad
industrial y elementos, que sin constituir derechos de propiedad industrial, estén relacionados con el uso de un elemento
de propiedad industrial.



CAPITULO Il
Procedimiento de Infraccion a los Derechos de Propiedad Industrial
Sub Capitulo 1
Del procedimiento a solicitud de parte

Articulo 99.- Procedimiento a solicitud de parte

En caso de que el procedimiento se inicie a solicitud de parte, la denuncia debera contener lo siguiente:

a) Nombres y apellidos completos, denominaciéon social o razoén social, documento nacional de identidad, carné de
extranjeria o cualquier documento analogo del denunciante, domicilio procesal, y de ser el caso los datos de identificacion
de quien ejerza la representacion de éste. En caso de no consignarse domicilio o ser éste inexacto, inexistente o en el
que la notificaciéon no sea posible, se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 100 del presente Decreto
Legislativo.

b) Registro Unico de Contribuyentes, en el caso que corresponda.

c) El pedido concreto y los fundamentos de hecho y, de ser posible, de derecho que sustenten la denuncia.

d) Firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.

e) Los poderes podran constar en instrumento publico o privado y deberan cumplir con las siguientes formalidades:

- En el caso de personas naturales, la firma debera ser legalizada por notario.

- En el caso de personas juridicas, el documento debera contener la representacion con que actua el poderdante y su
firma debera estar autenticada por Notario.

- En los casos de poderes otorgados por personas no domiciliadas, éstos deberan ademas ser legalizados por funcionario
consular peruano.

- Con la presentacion del poder por quien representa a una persona, quedara acreditada la existencia de ésta y su
representacion.

f) Los medios probatorios destinados a acreditar la comision de la infraccion.

g) ldentificacion del presunto infractor y del lugar donde debera notificarsele. En caso de no conocerse la identidad del
presunto infractor debera solicitarse la visita inspectiva correspondiente en el lugar o en los lugares donde se presume se
cometen los actos de infraccién, cumpliendo con los requisitos establecidos para tal efecto, lo cual no exime al
denunciante de la responsabilidad de identificar al presunto infractor, en el caso de que su identidad no haya sido
obtenida en la visita inspectiva. De no tener conocimiento del lugar donde se debera notificar al presunto infractor, se
debera proceder conforme a lo establecido en el articulo 100 del presente Decreto Legislativo.

h) Identificacion del certificado de registro que ampare el derecho del accionante. En el caso de acciones sustentadas en
un nombre comercial, registrado o no, se debera acreditar el uso del mismo. En caso de acciones sustentadas en signos
distintivos notoriamente conocidos debera acreditarse tal condicion.

i) Pago de la tasa por los derechos de interposicion de denuncia, por cada denunciado, segun lo establecido en el TUPA.
j) Copia del escrito y sus recaudos, segun la cantidad de notificaciones a realizarse. En caso de presentarse pruebas que
consistan en muestras fisicas, deberan adjuntarse ejemplares adicionales o, en su defecto, una representaciéon

de la misma.

k) Si se solicitan medidas cautelares, y éstas deben ejecutarse en el local del presunto infractor y/o en el que se presume
se comete la infraccion por éste, debera solicitarse la visita inspectiva correspondiente, previo pago de la tasa
establecida.

Articulo 100.- Domicilio

Se considerara como domicilio para efectos del procedimiento el indicado por la propia parte, el cual se considerara
valido mientras no se comunique expresamente su cambio.

Si las partes sefialan un domicilio inexacto o inexistente o en el que la notificacion no sea posible, se considerara como
domicilio valido el ultimo en el que ésta fue notificada en el procedimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos precedentes y en las normas correspondientes sobre el régimen de
notificaciones, en los procedimientos a los que se refiere el presente Titulo se tendran en cuenta ademas las siguientes
reglas:

a) Para la notificacién del presunto infractor:

a.1. La notificacion de la denuncia al presunto infractor se efectuard en el domicilio sefialado para el efecto por el
denunciante. En caso dicho domicilio sea inexacto, inexistente o en el que la notificacion no sea posible, se requerira al
denunciante que en el plazo de dos (2) dias habiles proporcione uno nuevo, bajo apercibimiento de tenerse por no
presentada la denuncia.

a.2. En caso de no poderse notificar al presunto infractor en el domicilio indicado por el denunciante, se considerara
domicilio valido para efectos de las notificaciones, aquel en el que se le encuentre y en el que ademas se haya efectuado
por lo menos la primera notificacion. Este domicilio se considerara valido mientras no se comunique uno distinto.

a.3. En caso de no poderse notificar al presunto infractor de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente, el
denunciante debera solicitar que la autoridad ordene la notificacién via publicacién, cumpliendo para tales efectos con los
requisitos establecidos en las normas sobre la materia.

b) Para la notificacion del denunciante
b.1. En caso de no poderse notificar al denunciante de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente, transcurridos
treinta (30) dias habiles desde la



presentacion de la denuncia o desde la imposibilidad de notificacion del acto administrativo correspondiente, segun sea el
caso, la denuncia caera en abandono procediéndose a archivar el expediente.

b.2. Si el acto administrativo que no puede notificarse es el que pone fin a la instancia, aquel con el que se agota la via
administrativa o aquellos emitidos

luego de la emision del primero y antes de que se emita el segundo de los mencionados, se procedera a su notificaciéon
via publicacién, con

cargo a trasladar el costo respectivo por ello al denunciante en la oportunidad en la que se presente en el procedimiento
o en cualquier otro instaurado ante el 6rgano de propiedad industrial competente.

b.3. Si el acto administrativo que no puede notificarse es aquel que se pronuncia sobre un escrito presentado por alguna
de las partes luego de consentida la resolucién que puso fin a la instancia o de agotada la via administrativa, tal escrito se
tendra por no presentado.

Articulo 101.- Subsanacion de omisiones

En caso de que no se cumpla con los requisitos sefialados en el articulo 99 del presente Decreto Legislativo, se notificara
al interesado para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) dias habiles, bajo
apercibimiento de tenerse por no presentada la denuncia.

Una vez cumplidos los requisitos, se admite la denuncia a tramite y se corre traslado de la misma al presunto infractor.

Articulo 102.- Contestacion de la denuncia

La contestacion de la denuncia debera presentarse en un plazo improrrogable de cinco (05) dias habiles, contados a
partir del dia siguiente de su notificacion, sin perjuicio de que el presunto infractor pueda ampliar sus argumentos y
presentar u ofrecer medios probatorios hasta antes que el expediente pase a ser resuelto.

La contestacion de la denuncia debera cumplir con los mismos requisitos previstos en el articulo 98 de este Decreto
Legislativo en lo que corresponda. De no cumplir

con tales requisitos, se notificara al denunciado para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el
plazo de dos (02) dias habiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su contestacion.

En caso el denunciado no conteste la denuncia o no subsane las omisiones incurridas en su escrito de contestacion en
los plazos antes establecidos, se le declarara en rebeldia.

Articulo 103.- Medios probatorios

Las partes solo podran ofrecer los siguientes medios probatorios:

a) documentos, incluyendo todo tipo de escritos, impresos, fotocopias, planos, cuadros, dibujos, radiografias, cintas
cinematograficas y otras reproducciones de audio y video, la telematica en general y demas objetos y bienes que recojan,
contengan o representen algun hecho, una actividad humana o su resultado;

b) inspeccién; y

C) pericias.

Excepcionalmente se podran ofrecer medios probatorios distintos a los mencionados en los literales anteriores, los cuales
seran admitidos solamente si, a criterio de las Direcciéon competente, éstos resultan relevantes para la resolucion del
caso.

Articulo 104.- Carga de la prueba

La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensién, o a quien los contradice
alegando nuevos hechos.

En los casos en los que se alegue una infraccidn a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un
producto, correspondera al presunto infractor probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es
diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infraccion se alegue.

A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del
titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o

b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular
de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cual ha sido el procedimiento efectivamente
utilizado.

Articulo 105.- Asuncién de gastos
Los gastos a que hubiere lugar por los peritajes realizados, la actuacion de los medios probatorios, inspecciones y otros
derivados de la tramitacién del procedimiento, seran de cargo de la parte que los solicita.

Articulo 106.- Rechazo de medios probatorios
La Direccién competente, mediante resolucién motivada, podra rechazar los medios probatorios aportados u ofrecidos por
las partes cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios.

Articulo 107.- Actuaciones probatorias de oficio
La Direccién competente esta facultada a realizar de oficio las actuaciones probatorias que resulten necesarias para el
examen de los hechos, recabando los



documentos, informacion u objetos que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia o no de la infraccion
administrativa que se imputa.

Articulo 108.- Audiencia de conciliacion

En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a tramite la denuncia, se podra citar a las partes a
audiencia de conciliacion. La audiencia se desarrollara ante la autoridad nacional competente o ante la persona que se
designe para tal efecto. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantara un acta donde
conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendra mérito ejecutivo.

Articulo 109.- Etapa de resolucién del expediente

Cuando el expediente se encuentre en estado de ser resuelto la Direccion competente debera dejar constancia de ello en
el expediente.

En dicha etapa las partes no podran presentar medios probatorios adicionales ni solicitar su actuacion, a menos que sea
requerido para ello por la Direccién competente.

En el caso de denuncias por infraccion en materia de patentes de invencion, patentes de modelo de utilidad y disefios
industriales, se debera realizar el examen de fondo correspondiente, para lo cual se le requerira al denunciante que
cumpla con efectuar el pago correspondiente por dicho examen en el plazo de diez (10) dias habiles desde que es
notificado el requerimiento, bajo apercibimiento de declarar la denuncia en abandono.

Articulo 110.- Prescripcion de la accion
La accién por infraccion prescribird a los dos afios contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la
infraccion o en todo caso, a los cinco afios contados desde que se cometid la infraccion por dltima vez.

Sub Capitulo 2
Acciones de Oficio

Articulo 111.- Acciones de oficio
Las acciones por infracciéon podran iniciarse de oficio sujetandose al procedimiento establecido en el Sub capitulo 1 del
presente capitulo en lo que sea pertinente.

CAPITULO IV
De las Medidas Cautelares

Articulo 112.- Modificacion de las medidas cautelares
Las medidas cautelares podran ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia
de parte.

Articulo 113.- Caducidad de las medidas cautelares
Las medidas cautelares caducan Unicamente con la resolucién que pone fin a la instancia.

Articulo 114.- Exencion de responsabilidad

Las medidas cautelares seran dictadas por cuenta y bajo responsabilidad de quien las solicita.

La autoridad competente quedara eximida de las responsabilidades que se le pudiera atribuir por la decision que adopte,
tanto de oficio como a pedido de parte, respecto de las medidas cautelares, en caso de actuaciones llevadas a cabo o
proyectadas de buena fe.

CAPITULO V
De las facultades de investigacion y de las visitas inspectivas

Articulo 115.- Facultades de investigacion

Sin que la presente enumeracién tenga caracter taxativo, la autoridad nacional competente tiene las siguientes facultades
de investigacion:

a) Exigir a las personas naturales o juridicas, asi como a entidades publicas o privadas, estatales o no estatales, con o
sin fines de lucro, la exhibicién de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los
comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos incluyendo, en este caso, los programas
que fueran necesarios para su lectura; asi como solicitar informacion referida a la organizacion, los negocios, el
accionariado y la estructura de propiedad de las empresas.

b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas materia de investigacion o
a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere
necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones
magnetofénicas o grabaciones en video.

c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificacion, en los locales de las personas naturales o juridicas, asi como de
las entidades publicas o privadas, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro. En dichas inspecciones podra
examinar los libros, registros, documentacion y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos y
tomar la declaracion de las personas que en



ellos se encuentren, quienes ademas deberan proporcionar la informacién que les sea requerida durante la diligencia. En
el acto de la inspeccion podra tomarse copia de los archivos fisicos 0 magnéticos, asi como de cualquier documento

que se estime pertinente o tomar las fotografias o filmaciones que se estimen necesarias. Para realizar la inspecciéon
podra solicitarse el apoyo de la fuerza publica. De ser necesario el descerraje, sera necesario contar con autorizaciéon
judicial, la que debera ser resuelta en un plazo maximo de veinticuatro (24) horas.

d) Exigir a las personas naturales o juridicas, asi como a entidades publicas o privadas, estatales o no estatales, con o
sin fines de lucro, la adopcion de cualquier medida que permita la preservacion, permanencia e integridad de
documentos, procesos y bienes objeto de investigacion y la colaboracién que resulte necesaria para el ejercicio de sus
funciones.

La autoridad nacional competente podra delegar sus facultades de investigacion, en los casos que considere pertinente.
Las autoridades judiciales podran ordenar al infractor que informe sobre la identidad de los terceros que hayan
participado en la produccion y distribucion de bienes o servicios infractores y, sobre sus circuitos de distribucion.
Asimismo, las autoridades judiciales tendran la facultad de ordenarle al infractor que brinde dicha informacion al titular del
derecho.(*)

(*)Ultimo pérrafo incorporado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Articulo 116.-Informacién falsa

Quien a sabiendas proporcione a la autoridad nacional competente informacion falsa u oculte, destruya o altere
informacién o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido, o sea relevante para efectos de la decision
que se adopte, o sin justificacion incumpla los requerimientos de informacion que se le haga o se niegue a comparecer o
impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la autoridad nacional competente, sera sancionado por éstos con
multa no mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicara
sucesivamente en caso de reincidencia.

Articulo 117.- Solicitud de informacion

La autoridad nacional competente podra solicitar informacion a cualquier organismo publico y cruzar los datos recibidos
con aquéllos que obtenga por otros

medios. En caso de que se reciba informacién reservada, la autoridad nacional competente debera tomar las medidas de
seguridad correspondientes para mantener la confidencialidad de la informacién, de acuerdo con las normas de la
materia.

Articulo 118.- Diligencias de inspeccién

En cualquier etapa de un procedimiento, o antes de su inicio, se podra practicar una diligencia de inspeccién de oficio o a
pedido de parte. Esta sera efectuada por la Direccién competente o por la persona designada por ella. (*)

La solicitud de inspeccion debera estar debidamente sustentada; asimismo, debera acreditarse el pago de la tasa
correspondiente e indicarse el lugar en el que ésta debera llevarse a cabo.

En caso de inspecciones a pedido de parte, éstas deberan practicarse previa coordinacion con el solicitante, quien cuenta
con un plazo de treinta (30) dias habiles para efectuar dicha coordinacion. Transcurrido el plazo sefialado sin que esta
Ultima se produzca, el expediente caera en abandono si la visita inspectiva constituye la finalidad del procedimiento o si
junto con ésta se iba a proceder a notificar la denuncia al presunto infractor; en los demas casos, el procedimiento
continuara segun el estado en el que se encuentre.

Siempre que se realice una visita inspectiva debera levantarse un acta que sera firmada por quien estuviera a cargo de la
misma asi como por los que participaron en ella. En caso de que el denunciado, su representante o el encargado del
establecimiento se negaran a hacerlo, se dejara constancia de tal hecho.

(*) Texto corregido por la fe de erratas publicada el 10 de julio de 2008.

Articulo 119.- Intervencion de la Policia Nacional

Para la actuacién de los medios probatorios, asi como para la realizacién de las diligencias, la autoridad nacional
competente o la persona designada por éste podra requerir la intervencion de la Policia Nacional a fin de garantizar el
cumplimiento de sus funciones.

CAPITULO VI
Sanciones, Medidas Definitivas y Multas Coercitivas
Sub Capitulo 1
Sanciones

Articulo 120.- Sanciones

Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracciébn o para evitar que éstos se
produzcan, se podran imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestacion

b) Multa.

Las multas que la autoridad nacional competente podra establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial
seran de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilicito real obtenido de la actividad
infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podra ser del 20 % de las ventas o ingresos
brutos percibidos por la actividad infractora.



La reincidencia se considerara circunstancia agravante, por lo que la sancién aplicable no debera ser menor que la
sancion precedente.

Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) dias habiles con lo ordenado en la resoluciéon que pone fin a la instancia
0 con la que se agota la via administrativa, se le impondra una sancién de hasta el maximo de la multa permitida y se
ordenara su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad nacional competente podra
duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolucién, sin perjuicio de poder denunciar
al responsable ante el Ministerio Publico para que éste inicie el proceso penal que corresponda.

Articulo 120°-A.- Incumplimiento de las reglas aplicables a recursos genéticos y conocimientos tradicionales

El incumplimiento del solicitante de una patente del requerimiento del contrato referido en el articulo 26°, literales h) e i),
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, y desarrollado en los articulos 20° y 21° del Reglamento de
Acceso a Recursos Genéticos, dara lugar a una o mas de las siguientes sanciones, a menos que el solicitante desista del
procedimiento de otorgamiento de la patente o provea una explicaciéon satisfactoria de que la invencién no utiliza el
conocimiento tradicional o recurso genético del cual el Peru es pais de origen:

a) Multa de hasta 1000 UIT.

b) Compensacion.

c) Distribucién justa y equitativa de beneficios, incluyendo distribucién de regalia y/o otras medidas monetarias o no
monetarias.

d) Transferencia de Tecnologia y fortalecimiento de capacidades.

e) Autorizaciones de uso.

Siempre que se trate de licencias obligatorias en materia de patentes, seran de aplicacion desde el articulo 61° hasta el
articulo 69° de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y el articulo 40° del decreto legislativo de la
presente ley.(*)

(*) Articulo incorporado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Articulo 121.- Determinacion de la sancion

Para determinar la sancién a aplicar, la autoridad nacional competente tendra en consideracién, entre otros, los
siguientes criterios:

a) el beneficio ilicito real o potencial de la comision de la infraccion;

b) la probabilidad de deteccién de la infraccion;

c) la modalidad y el alcance del acto infractor;

d) los efectos del acto infractor;

e) la duracion en el tiempo del acto infractor;

f) la reincidencia en la comision de un acto infractor;

g) la mala fe en la comisién del acto infractor.

De ser el caso, estos criterios también seran tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a imponer.

Sub Capitulo 2
Medidas definitivas

Articulo 122.- Medidas definitivas

Sin perijuicio de la sancion que se imponga por la comision de un acto infractor, la autoridad nacional competente podra
dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas:

a) el cese de los actos que constituyen la infraccion;

b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infraccion, incluyendo los envases, embalajes,
etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, asi como los materiales y medios que sirvieran para
cometer la infraccion;

c) la prohibicion de la importacion o de la exportacion de los productos, materiales o medios referidos en el literal b);

d) las medidas necesarias para evitar la continuacion o la repeticion de la infraccion;

e) la destruccion de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el cierre temporal o definitivo del
establecimiento del denunciado; o

f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;

g) la publicacion de la resolucién que pone fin al procedimiento y su notificacion a las personas interesadas, a costa del
infractor.

Tratandose de productos que ostentan una marca falsa, la supresién o remocion de la marca debera acompafarse de
acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo no se permitira que esos
productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.
Quedaran exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con
autorizacion expresa del titular.

La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi tiene las mismas facultades que las Direcciones competentes en primera
instancia administrativa para el dictado de medidas definitivas.



Sub Capitulo 3
Multas coercitivas

Articulo 123.- Multas

Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la autoridad nacional competente no lo hiciera, se le impondra
una multa no mayor de ciento cincuenta (150) UIT, para cuya graduacion se tomara en cuenta los criterios sefialados
para determinar la sancién. La multa que corresponda debera ser pagada dentro del plazo de cinco (05) dias habiles,
vencido el cual se ordenara su cobranza coactiva.

En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el parrafo anterior, la autoridad nacional competente podra
imponer una nueva multa, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la Ultima multa impuesta.

Articulo 124.- Imputacion falsa

Quien a sabiendas de la falsedad de la imputaciéon o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona
natural o juridica u otra entidad de derecho publico o privado, estatal o no estatal, con o sin fines de lucro, atribuyéndole
una infraccidon sancionable, sera sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) UIT mediante resolucién
debidamente motivada. La sancion administrativa se aplicara sin perjuicio de la sancién penal o de la indemnizacion por
dafios y perjuicios que corresponda.

Sub Capitulo 4
Reduccion de la multa

Articulo 125.- Reduccion de la multa

La sancién de multa aplicable sera rebajada en un veinticinco por ciento (25 %) cuando el sancionado cancele el monto
de la misma con anterioridad a la culminacion del término para impugnar la resolucion que la impuso, en tanto no
interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolucién.

CAPIiTULO VI
Costos y Costas

Articulo 126.- Costos y costas
A solicitud de parte, la autoridad nacional competente podra ordenar que la parte vencida asuma el pago de los costos y
costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el Indecopi.

Articulo 127.- Motivacién

La autoridad nacional competente establecera, mediante decision motivada, los alcances de la condena en costas y
costos, tanto respecto del monto como respecto de los obligados y beneficiados, en atenciéon a las incidencias del
procedimiento y de acuerdo a la liquidacién que, para tal efecto, presente la parte vencedora, una vez que quede
consentida la resolucién que los imponga.

La resoluciéon que determine las costas y costos, una vez consentida, tendra la calidad de titulo ejecutivo.

CAPITULO VIII
Plazo para la conclusion del procedimiento

Articulo 128.- Plazo para la conclusion del procedimiento
La autoridad nacional competente tendra un plazo maximo de ciento ochenta (180) dias habiles para emitir la resolucién
sobre la cuestion controvertida.

CAPITULO IX
Indemnizacién por Daifos y Perjuicios

Articulo 129.- Indemnizacién por danos y perjuicios
Agotada la via administrativa, se podra solicitar en la via civil la indemnizacién de los dafios y perjuicios a que hubiera
lugar. La accioén civil prescribe a los dos (2) afios de concluido el proceso administrativo.

Articulo 130.- Ganancias no consideradas

Adicionalmente a lo dispuesto en el articulo 243° de la Decision 486, en el supuesto de falsificacion de marcas, se tomara
en cuenta, de ser el caso, las ganancias obtenidas por el infractor y que fueran imputables a la infraccion, siempre que no
hayan sido consideradas al momento de calcular el monto de la indemnizacion.



TiTULO XII
RECURSOS IMPUGNATIVOS

Articulo 131.- Recurso de reconsideracion

Salvo en los casos de acciones por infraccion, contra las resoluciones expedidas por las Direcciones competentes puede
interponerse recurso de reconsideracion, dentro de los quince (15) dias siguientes a su notificacién, el mismo que debera
ser acompafado con nueva prueba.

Articulo 132.- Recurso de apelacion

Salvo en los casos de acciones por infraccion, procede interponer recurso de apelacion, Unicamente contra la resolucién
que ponga fin a la instancia, expedida por las Direcciones competentes, dentro de los quince (15) dias siguientes a su
notificacion.

Articulo 133.- Alcances del recurso de apelacion

El unico recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitacion del procedimiento de infraccion es el de
apelacion, que procede Unicamente contra la resolucién que pone fin a la instancia, contra la resoluciéon que impone
multas, contra la resoluciéon que dicta una medida cautelar, contra los actos que determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento y contra los que puedan producir indefension.

El plazo para la interposicion del recurso de apelacion en las acciones por infraccion es de cinco (5) dias habiles.

Articulo 134.- Concesion de la apelacion

Los recursos de apelacion deberan sustentarse ante la misma autoridad que expidi6 la resolucion, con la presentacion de
nuevos documentos, con diferente interpretacion de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho.
Verificados los requisitos establecidos en el presente articulo y en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Indecopi, la Direccion competente debera conceder la apelacion y elevar los actuados a la segunda instancia
administrativa.

Articulo 135.- Consecuencias de la apelacion

La apelacién de resoluciones que ponen fin a la instancia se concedera con efecto suspensivo.

La apelacién de multas se concedera con efecto suspensivo.

La apelacién de resoluciones que dictan medidas cautelares se concedera sin efecto suspensivo.

La apelacion de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y los que puedan producir
indefension se concedera con efecto suspensivo.

En los casos que corresponda, la apelacién sera tramitada en cuaderno separado.

TiTULO XIII
PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

Articulo 136.- Procedimiento ante el Tribunal

Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual, se correra traslado de la apelacién a la otra parte para que
cumpla con presentar sus argumentos, en

un plazo equivalente a aquel con el que conto el apelante para interponer su recurso.

Articulo 137.- Medios probatorios

No se admitiran medios probatorios, salvo documentos.

Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podra solicitar el uso de la palabra, debiendo especificar si éste se referira a
cuestiones de hecho o de derecho.

La actuacion o denegacion de dicha solicitud quedara a criterio de la Sala, segun la importancia y trascendencia del caso.
Citadas las partes a informe oral, éste se llevara a cabo con quienes asistan a la audiencia.

Articulo 138.- Resolucion de la Sala

La resolucién de la Sala de Propiedad Intelectual no podra suponer la imposicion de sanciones y medidas definitivas mas
graves para el afectado, cuando éste recurra la resolucion de la Direccién competente, salvo que la impugnaciéon haya
sido planteada también por la otra parte interesada en el procedimiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Legislaciéon nacional en materia de Propiedad Industrial

El presente Decreto Legislativo se emite para complementar las disposiciones contenidas en las Decisiones 486 y 632
(Régimen Comun sobre Propiedad Industrial), las cuales seran consideradas Ley nacional.

SEGUNDA.- Uso de otros signos

Queda prohibido el uso de la denominacién “marca registrada”, “M.R.” u otra equivalente junto con signos que no cuenten
con registro de marca ante la Oficina competente del Peru. La adopcién de éstos simbolos de identificacion que no
cuenten con marca registrada, sera sancionada por la Oficina competente, con el comiso de los productos y la
destruccion de los signos de identificacion.



Asimismo, queda prohibido el uso en el comercio de la expresién “denominacion de origen”, “D.0O.” u otra equivalente, en
productos que no cuenten con denominacion de origen o para los cuales no se haya obtenido la correspondiente
autorizacion de uso ante el érgano competente.

En los casos previstos en la presente disposicion, el procedimiento se iniciara de oficio y se sujetara a las disposiciones
establecidas en el presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.

TERCERA.- Informe Técnico

En los delitos contra los derechos de propiedad industrial, previamente a que el Ministerio Publico emita acusaciéon u
opinién, segun sea el caso, la Direccion Competente del INDECOPI, debera emitir un informe técnico dentro del término
de cinco dias.

CUARTA.- Acciones en la via civil

Cuando el interesado opte por acudir a la via civil, se aplicaran las disposiciones contenidas en la legislacién especial.
Para el dictado de medidas cautelares, las autoridades judiciales tendran la facultad de ordenar el secuestro de los
productos supuestamente infractores, de cualquier material e implemento relacionado y de las pruebas documentales
relativas a la infraccion. Asimismo, podran requerir cualquier evidencia que el demandante razonablemente posea, asi
como la constitucion de una fianza o garantia equivalente razonable, que no debera disuadir irrazonablemente el derecho
del titular a acceder a los procedimientos establecidos en la presente norma.(*)

(*)Ultimo parrafo incorporado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

QUINTA.- Normas de aplicacion complementaria

En lo que no esté especificamente previsto en este Decreto Legislativo, regira el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre
Facultades, Normas y Organizacién del Indecopi, sus modificatorias o sustitutorias; la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General; y las demas normas pertinentes, en cuanto sean aplicables a los derechos de
propiedad industrial y a sus procedimientos.

SEXTA.- Vigencia

El presente Decreto Legislativo entrara en vigencia a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Promocién Comercial
suscrito entre la Republica del Pert y los

Estados Unidos de América.

SETIMA.- Signos

A efectos de lo establecido en el articulo 155° de la Decision 486, se entendera que la expresion ‘signo’ también incluye a
las indicaciones geograficas. (*)

(*)Disposicién incorporada por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Aplicacion
Los expedientes que estuvieran en tramite a la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, seran tramitados
conforme a las normas de ésta, en el estado en que se encuentren.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

PRIMERA.- Normas derogadas

Deréguense el Decreto Legislativo N° 823 y demas disposiciones que se opongan al presente Decreto Legislativo.
POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al

Congreso de la Republica.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete

dias del mes de junio del afio dos mil ocho.

ALAN GARCIA PEREZ

Presidente Constitucional de la Republica

JORGE DEL CASTILLO GALVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
MERCEDES ARAOZ FERNANDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
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@ Resumen:

Lavadora-pulidora de productos hortofruticolas.

La maquina cuenta con un bombo (2) en el que participan
una pluralidad de cepillos/rodillos (3), dispuestos sobre
una imaginaria superficie aproximadamente semicilindri-
ca, de manera que el bombo queda abierto superiormen-
te, estando dicho bombo sometido a un movimiento de
basculacién alternativa sobre su eje (4) de manera que la
concavidad definida por los cepillos/rodillos (3) se man-
tiene siempre orientada hacia arriba pero con diferente
inclinacién en uno y otro sentido, para lo cual un motor u
otro elemento de accionamiento, a través de una transmi-
sién adecuada, suministra al eje (4) un movimiento angu-
lar y alternativo de 0 a 1802 0 méas segun las necesidades,
con la particularidad ademas de que cada cepillo/rodillo
esta accionado independientemente por un motor propio
(5). De esta manera se eliminan las clasicas correas o
cadenas de transmision, se reduce el numero de cepi-
llos/rodillos y se puede incrementar su superficie operati-
va, se reduce el consumo energético de la maquina, y los
rodillos-cepillos pueden girar en el mismo o en diferente
sentido y con posibilidad de cambio.
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DESCRIPCION

Lavadora-pulidora de productos hortofruticolas.
Objeto de la invencion

La presente invencion se refiere a una maquina que ha sido especialmente concebida para el lavado y/o el pulido de
productos hortofruticolas, si bien la invencién es aplicable también a otras maquinas similares tales como peladoras,
calibradoras u otras, de manera que la miquina permite la limpieza y el abrillantado de la superficie en el caso de
productos con una piel dura, el pelado para aquellos productos que tengan una piel exfoliable, el calibrado de los
productos para su clasificaciéon mediante una regulacién del distanciamiento entre rodillos y/o el secado de dichos
productos.

El objeto de la invencién es conseguir una maquina de maxima solidez estructural, con un minimo mantenimiento
y un menor consumo de energia, capaz de ofrecer ademds unas 6ptimas prestaciones funcionales.

La invencion resulta pues aplicable en el ambito industrial del tratamiento superficial de productos hortofruticolas
tales como naranjas, limones, manzanas, patatas, zanahorias, etc.

Antecedentes de la invencién

Son conocidas maquinas para tratamiento superficial de productos hortofruticolas, con las aplicaciones anterior-
mente citadas de limpieza, abrillantado, pelado, calibrado y secado anteriormente citadas, u otras similares, que se
basan en la participacion en las mismas de un bombo cilindrico, de eje sensiblemente horizontal, materializado en
una pluralidad de cepillos también cilindricos, giratorios al igual que el propio bombo, de manera que los productos a
tratar penetran en el citado bombo por uno de sus extremos y se ven sometidos al efecto de los cepillos a lo largo del
mismo, saliendo por el otro extremo, convenientemente tratados, utilizando diferentes tipos de cepillos en funcién de
que se prevean operaciones de limpieza, abrillantado, pelado o secado, por ejemplo en este tultimo caso mediante la
utilizacién de rodillos en lugar de cepillos, provistos de un fieltro de secado en sus superficie operativa, o permitiendo
el calibrado de los productos mediante un mayor o menor distanciamiento entre cepillos, para que pasen a través de
ellos las piezas que no alcanzan una cota preestablecida en orden a su clasificacion.

En este sentido cabe citar la PCT/NZ 2004/000304, en la que un moto-reductor, mediante un juego de correas
trasmite el movimiento al tambor o bombo de la miquina, mientras que otro juego de correas abraza los rodillos de
dicho tambor y los fuerza a girar sincronizadamente y en un mismo sentido.

Estas mdquinas atin cumpliendo satisfactoriamente la funcién para la que han sido previstas, presentan una proble-
matica que se centra fundamentalmente en los siguientes aspectos:

- Los sistemas de transmisién para el movimiento tanto del bombo como de los rodillos resultan complejos
y encarecen considerablemente las labores de mantenimiento.

- Al rotar el bombo de forma continua y debido a los citados sistemas de transmision se producen efectos de
rozamiento y deslizamiento, con el consecuente desgaste que conlleva un costo de sustitucion.

- Las mdquinas resultan ruidosas contaminando actuisticamente la zona de trabajo.

- Para evitar el deslizamiento de la correa de los cepillos tienen que emplear un didmetro de los mismos muy
grande.

- El giro de todos los cepillos en el mismo sentido no es el mas idéneo para obtener unos 6ptimos resultados
tanto en la limpieza y abrillantado como en el pelado y secado de los productos.

- Se hace preciso regularmente una comprobacion del tensado de las correas.

Descripcion de la invencion

La mdquina que la invencién propone resuelve de forma plenamente satisfactoria la problematica anteriormente
expuesta, en todas y cada una de las caracteristicas anteriormente citadas.

Para ello y de forma mds concreta, dicha maquina, partiendo de la clésica utilizacién de cepillos con las carac-
teristicas apropiadas al tratamiento a realizar, formando parte de un tambor giratorio, centra sus caracteristicas en el
hecho de que dicho tambor no estd sometido a un movimiento giratorio continuo, sino a un movimiento intermitente
con inversién del sentido de giro, de 0 a 180° o més segun las necesidades, lo que trae consigo un menor consumo de
energia y la necesidad de un menor nimero de cepillos, con el consecuente abaratamiento de costos.
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De acuerdo con otra de las caracteristicas de la invencién la movilidad del bombo se consigue mediante un sistema
de trasmision por bielas, desde un elemento motriz que puede ser un motor o un cilindro hidraulico o neumatico, de
manera que se eliminan las clésicas correas o cadenas, con la paralela reduccién del ruido y las vibraciones.

Para conseguir este efecto y de acuerdo con otra de las caracteristicas de la invencion, los cepillos son auténomos,
es decir cada uno de ellos esta asistido por el correspondiente motor montado directamente sobre uno de los extremos
de su gje, lo que permite ademds que los rodillos puedan cambiar a voluntad su sentido de giro, lo que mejora las
prestaciones de la mdquina tanto si se trata de lavado como de pulido, etc.

La ausencia de correas de trasmision permite disminuir o aumentar el didmetro de los cepillos/rodillos. Cuando
disminuyamos el nimero de ellos se aumentard la superficie de contacto con el producto y, consecuentemente, la
produccion de la maquina.

El accionamiento de los cepillos se puede conseguir mediante motores eléctricos, hidraulicos, neumadticos, correas,
poleas o engranajes, suponen un mantenimiento minimo, practicamente nulo, lo mismo que sucede con los medios de
trasmision y accionamiento del bombo.

Descripcion de los dibujos

Para complementar la descripcidon que se estd realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprension de las
caracterfsticas del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realizacién practica del mismo, se acompaia
como parte integrante de dicha descripcidn, un juego de dibujos en donde con cardcter ilustrativo y no limitativo, se
ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una representacion esquematica en vista axial de una maquina lavadora-pulidora realizada
de acuerdo con el objeto de la presente invencion, en la que se observa especialmente la configuracién del bombo y la
disposicién de los motores de accionamiento de los cepillos.

La figura 2.- Muestra una representacion esquemadtica en vista axial de una maquina lavadora-pulidora en la que se
observa la inversion del sentido de giro del bombo mediante topes finales de carrera.

La figura 3.- Muestra las dos posiciones limite de basculacién del bombo en uno y otro sentido asi como en una
posicion intermedia del mismo.

La figura 4.- Muestra una representacion esquemética de los medios de accionamiento del bombo, tales medios se
basan en un cilindro hidraulico o neumatico.

La figura 5.- Muestra, finalmente, una representacion similar a la figura 4 cuando dichos medios de accionamiento
se materializan en un motor eléctrico o hidraulico.

Realizacion preferente de la invencion

A la vista de las figuras resefiadas y en especial de la figura 1, puede observarse como la maquina que se preconiza
estd constituida a partir de una bancada (1) en la que se establece un bombo (2) cuyos componentes fundamentales son
una pluralidad de cepillos/rodillos (3), de ejes paralelos, distribuidos segiin una imaginaria superficie semicilindrica,
bombo (2) capacitado para bascular 0 a 180° o mds segtin las necesidades sobre su eje (4) describiendo un movimiento
alternativo tal como muestra la figura 3, entre las posiciones limite superior e inferior de dicha figura, utilizando para
ello mecanismos como los de las figuras (4) y (5), a los que se aludird més adelante.

Asi el bombo (2) adopta una configuracion acanalada, aproximadamente semicilindrica de concavidad superior,
recibiendo el producto por uno de sus extremos, a través de la correspondiente tolva de alimentacién, y saliendo el
producto tratado por su otro extremo.

Siguiendo con la figura 1, en ella se observa como cada cepillo/rodillo (3) estd asistido por un motor eléctrico (5)
con accionamiento directo sobre el mismo.

En la figura 2 se ha representado una alternativa motriz para el bombo, no citada con anterioridad, consistente en
el establecimiento sobre la bancada (1) de una pareja de finales de catrera (6) para invertir el movimiento giratorio de
un motor que puede acoplarse directamente al eje (4) del bombo.

No obstante y de acuerdo con un ejemplo preferente de realizacién practica de la invencion, el accionamiento del
bombo (2) se lleva a cabo con la colaboracién de un cilindro hidriulico o neumético (7) como en el caso representado
en la figura 4, o con la colaboracién de un motor eléctrico o hidraulico (8), como en el ejemplo de realizacién de la
figura 5.
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En el primer caso el cilindro (7), montado basculantemente sobre un soporte (8) asociado a un punto apropiado de la
bancada (1), actia a través de la extremidad libre de su vastago (9) sobre una biela (10), convenientemente establecido
en la bancada (1), uniéndose articuladamente dicha biela (10) por su otro extremo a una palanca de trasmision (13)
que a su vez se une articuladamente por su otro extremo a un brazo (14) s6lidamente unido al tambor (2), de manera
que los movimientos de extension o retraccién del véstago (9) del pistén (7) suponen un desplazamiento longitudinal
de la palanca (13) con la consecuente basculacién del brazo (14) que es a su vez suministrada al bombo (2).

En el segundo caso una primera biela (15) recibe el movimiento desde un punto excéntrico o leva (16) montada
sobre el eje del motor (8), y trasmite el movimiento a una segunda biela (17), actuando dicha biela (17) sobre la
palanca (13’) que a su vez se une articuladamente al brazo (14’) solidario al bombo (2).

Evidentemente estos mecanismos de trasmision obedecen a respectivos ejemplos de realizacion practica, ya que es
factible la utilizacién de cualquier otro tipo de elemento motriz y de cualquier otro tipo de trasmision que sea capas
de suministrar al bombo (2) un movimiento alternativo como el representado en la figura 3.
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REIVINDICACIONES

1. Lavadora-pulidora de productos hortofruticolas, del tipo de las que incorporan un bombo de eje sensiblemente
horizontal en el que participa una pluralidad de cepillos/rodillos para lavado, pulido, calibrado o incluso secado de los
productos, caracterizada porque el citado bombo (2) esta dotado de medios de accionamiento (7-8) que le suministran
un movimiento de basculacién alternativa sobre su eje (4), y porque los cepillos/rodillos (3) afectan tan solo a una parte
de dicho bombo, que queda abierto superiormente, con la particularidad de que el movimiento basculante del bombo
(2) es tal que la superficie operativa del mismo definida por el juego de cepillos/rodillos se mantiene siempre con su
concavidad orientada hacia arriba, habiéndose previsto ademdas que cada rodillo (3) cuente con medios propios (5)
de movilizacién, que permiten el giro de cada uno de ellos independiente de los restantes y en el mismo o diferente
sentido.

2. Lavadora-pulidora de productos hortofruticolas, segin reivindicacién 1%, caracterizada porque los medios de
accionamiento del bombo (2) consisten en un cilindro (7), hidraulico o neumatico, que a través de bielas/palancas de
trasmision (10-13) y de un brazo (14) rigidizado a dicho bombo (12), suministra a este tltimo el citado movimiento
de basculacion.

3. Lavadora-pulidora de productos hortofruticolas, segtin reivindicacion 17, caracterizada porque los medios de
accionamiento del bombo (2) consisten en un motor eléctrico o hidraulico (8), que a través de una excéntrica (16) y
de un juego de bielas y palancas (15-17-13") trasmite el movimiento a un brazo (14’) solidarizado al citado bombo.

4. Lavadora-pulidora de productos hortofruticolas, segtin reivindicacién 1%, caracterizada porque los medios de
accionamiento del bombo (2) consisten en un motor con doble sentido de giro conectado directamente al eje (4) del
bombo y de movimiento alternativo controlado por una pareja de finales de carrera (6).

5. Lavadora-pulidora de productos hortofruticolas, seguin reivindicaciones anteriores, caracterizada porque los
medios de accionamiento de los cepillos/rodillo (3) consisten en respectivos motores eléctricos (5), de accionamiento
independiente.
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Fig. 2
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