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INTRODUCCION

Cuando apreciamos los escenarios en salud, educacidn o alimentacidon que tenemos
actualmentey los comparamos con los que tenian las sociedades antiguas, identificamos
qgue hay una diferencia sustancial, que empezd a hacerse mds notoria en los ultimos
ciento cincuenta afios y que hasta el dia de hoy no se ha detenido. Hoy, nuestra sociedad
disfruta de ventajas que hasta no hace mucho eran parte de ideas consideradas
surrealistas y que reflejan cémo el ser humano ha ido evolucionando gracias al
desarrollo del conocimiento.

A través de los ejemplos que revisaremos durante el curso notaremos el rol de la
propiedad intelectual como vehiculo que hizo posible que surjan todas las condiciones
de salud, educacién o alimentacidon que han cambiado el trayecto de nuestra historia.
De esa forma, observaremos la manera en que la propiedad intelectual se relaciona con
nuestras vidas a cada momento, como cuando iniciamos el dia gracias a un despertador,
cuando disfrutamos una pelicula o cuando compramos un medicamento poco costoso
para detener los efectos de un resfrio.

El curso ha sido estructurado en cuatro mddulos cuyo contenido individual tiene un
desarrollo tedrico especifico, pero que forman parte de una tematica integral. De esa
forma, este curso busca proporcionar las herramientas bdsicas para conocer el
funcionamiento de la propiedad intelectual en nuestro pais y poder apreciar las ventajas
que puede generar su aprovechamiento.




OBIJETIVO

L-I Objetivo general

El médulo instruccional tiene como objetivo proporcionar los conocimientos generales
necesarios para comprender al derecho de la propiedad intelectual, asi como sus
principios y los alcances principales de las fuentes de su generacidn y, en ese sentido,
brindar las herramientas suficientes para permitir a los participantes entender,
identificar, aplicar y aprovechar las ventajas que proporciona la propiedad intelectual.

L-I Objetivos especificos

a) Conocer el concepto de propiedad intelectual, identificando los elementos que
la conforman y las ventajas de su aprovechamiento.

b) Conocer el concepto, funciones y principios de los signos distintivos, derecho de
autor, derechos conexos y las invenciones y nuevas tecnologias.

c) ldentificar las principales caracteristicas de los procedimientos de reconocimiento
de derechos de propiedad intelectual.

d) Generar un pensamiento critico sobre la necesidad de proteger la propiedad intelectual
y su relevancia en el crecimiento econémico y social del pais.




UNIDAD 1

ACTIVIDAD MOTIVADORA

1. Hoy nos hemos despertado muy temprano para empezar el dia y lo hemos hecho de muy buen
animo. Hemos preparado un desayuno delicioso, hemos revisado nuestras pertenencias y hemos
salido con direccion a realizar nuestras actividades habituales.

No ha pasado mucho tiempo desde que despertamos y salimos de nuestras casas, pero hemos
realizado muchas acciones cuya realizacion se ha facilitado gracias a algunos dispositivos o
herramientas.

A continuacién, identifiquemos cinco dispositivos o herramientas que han facilitado algunas de las
actividades que habitualmente realizamos, desde que nos despertamos hasta que dejamos nuestras
casas para iniciar nuestras actividades.

2. Ahora, imaginemos como transcurririan nuestros dias si ninguno de los dispositivos o herramientas
gue han identificado existirian en la actualidad.
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El objetivo de esta unidad es brindar un panorama general de la propiedad intelectual, conociendo los
elementos que la conforman y revisando las ventajas que nos permite disfrutar dia a dia.

La unidad se encuentra divida en tres capitulos:
1. Descubriendo la propiedad intelectual

2. Elementos de la Propiedad Intelectual

3. Justificaciones de la Propiedad Intelectual

Durante el desarrollo de cada capitulo definiremos en forma abreviada los conceptos mas importantes que
requeriremos para entender en forma general a la propiedad intelectual. En algunos casos citaremos
disposiciones legales necesarias para realizar mejores precisiones sobre los conceptos tratados y utilizaremos
ejemplos con la finalidad de una compresion mas clara.

Finalmente, encontrard ejercicios practicos y un conjunto de preguntas de autoevaluacion, orientados a
facilitar y consolidar la comprensiéon de los conceptos mas importantes del desarrollo de esta unidad.

Al finalizar el estudio de esta unidad, los estudiantes deberan:

1. Conocer el concepto de propiedad intelectual
2. Reconocer los elementos que conforman a la propiedad intelectual
3. Identificar las ventajas del aprovechamiento de la propiedad intelectual

A lo largo de la historia el ser humano ha tenido que encontrar soluciones a los problemas que dia a
dia se le presentaban para sobrevivir. Muchas de estas soluciones tenian relacion con propuestas para
mejorar condiciones de las diferentes actividades humanas.

Los antecedentes histéricos nos permiten apreciar que estas soluciones fueron atendiendo diferentes
intereses; las actividades de caza, la tecnologia bélica, la ingenieria, la arquitectura o el arte fueron
campos donde algunas ideas obtuvieron relevancia por el provecho que generaban en comparacién a
su no utilizacién.

Desde el descubrimiento de la rueda hasta los teléfonos moéviles de ultima tecnologia podemos ver
como es que el horizonte de los limites de |la creatividad humana parece igual de lejano como cuando
los primeros hombres empezaron a poblar la Tierra. El desarrollo de alguna nueva tecnologia abre
nuevas puertas que nos conducen a nuevas preguntas y con ello, a nuevos problemas por atender.

Algunas personas fueron mostrando aptitudes para ofrecer alternativas de solucion a los problemas
gue se presentaban en la vida cotidiana, lo que facilitd identificarlas en determinados campos de la
tecnologia. Asi, surgieron especialistas en desarrollar técnicas de cultivo o de caza, nuevas armas, otros
pudieron mejorar la infraestructura de los castillos o fortalezas, otros encontraron nuevas formas de
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DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

generar musica, algunos sobresalieron por sus habilidades para dibujar y algunos otros en crear
historias.

Todas estas condiciones hicieron que el reconocimiento personal represente una ventaja importante
para hacer rentable el talento. Este escenario fue el inicio de la apropiacidn del intelecto humano que
con el transcurrir del tiempo permitio el surgimiento de motivaciones para conceder reconocimientos
legales que finalmente dieron paso al derecho de la propiedad intelectual.

Fuente: https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk

Bicicleta Rover de 1885

Fuente: www.specializedperu.com

Bicicleta de ruta Specialized modelo Allez — 2019

Las imagenes corresponden a dos modelos de bicicletas cuya finalidad esencial (movilizarse) podria ser
cumplida por ambas; sin embargo, entre las dos existe mas de un siglo de diferencia en tecnologia, por
lo que las caracteristicas que presenta el modelo mas reciente son determinantes para la finalidad que
quiera lograr el usuario, que puede no restringirse a la facilidad de movilizarse. Una bicicleta de esa
naturaleza puede resultar mucho mas idénea que la primera, si lo que se busca es mejorar la condicién
del ciclista durante trayectos largos o mejorar la performance para desarrollar velocidad.

Tienen que existir motivos suficientes para que después de mas de cien afios algunas personas hayan
continuado en la busqueda de mejorar condiciones en el uso de la bicicleta, motivos que no solo se
respaldan en la aceptacidn del publico y un crecimiento en ventas, sino también en la garantia de que
ese esfuerzo puede ser atribuido exclusivamente a su desarrollador y que ello le permita rentabilizar
esa capacidad de mejorar lo ya existente.

Es ahi donde el Estado aparece en escena y nos trae un sistema de reconocimiento de titularidades a
favor de los mejores creadores, estableciendo asi un conjunto de derechos que conceden facultades
de excluir a quienes no tienen autorizado el aprovechamiento.

li Indecopi e
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De ese modo, la propiedad intelectual se constituye en el medio de reconocimiento legal de las
creaciones de la mente, principalmente, a través de los signos distintivos, el derecho de autor y las
invenciones y nuevas tecnologias, concediendo a sus titulares derechos exclusivos que les permiten
explotar econdmicamente su creacién. Esta asignacion de derechos es identificada como propiedad
inmaterial y les permite a los titulares disfrutar de la mayoria de ventajas que concede el sistema de
propiedad material tradicional.

Las franquicias y la propiedad intelectual:
Muchos negocios del mercado operan gracias a las franquicias, que son

modalidades contractuales que se sustentan en la cesion en uso o licencias de
derechos de propiedad intelectual. El objetivo de un contrato de franquicia es que
un empresario independiente extienda la red del negocio de un tercero, el cual ha
ganado un prestigio importante en el mercado. El tercero recibirad una retribucion
por la explotacion de su negocio (lo que incluye a la propiedad intelectual) y el
empresario disfrutara de las ventajas de ingresar al mercado con el prestigio ganado
por el tercero. A continuacion, vemos algunos ejemplos de franquicias:

= | Pizzafhit

Fuente: www.pizzahut.com.pe

o

Fuente: www.lalucha.com.pe

Resultaria imposible definir con exactitud a todas aquellas posibles creaciones de la mente humana,
sin embargo, vamos a encontrar que la mayoria de disposiciones normativas que regulan a la
propiedad intelectual han preferido hacer listas no taxativas que dejan abierta la posibilidad de
adecuarse ante el surgimiento de nuevas expresiones de la creatividad. Asi, el convenio que establece
la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual de 1967, indica en su articulo 2! que, por
propiedad intelectual, debe entenderse a los derechos relativos:

1 CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Articulo 2

Definiciones

A los efectos del presente Convenio se entendera por:

()

viii) «Propiedad intelectual», los derechos relativos:

- a las obras literarias, artisticas y cientificas,

- a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusién,
- a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,

- a los descubrimientos cientificos,

- a los dibujos y modelos industriales,

- a las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los nombres y denominaciones comerciales,

- a la proteccion contra la competencia desleal, y todos los demas derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, cientifico,
literario y artistico.
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e alas obras literarias, artisticas y cientificas,

e alasinterpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes,
a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusién,

e alasinvenciones en todos los campos de la actividad humana,

e 3 los descubrimientos cientificos,

e alos dibujosy modelos industriales,

e alas marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los nombres y denominaciones
comerciales,

e a la proteccion contra la competencia desleal, y todos los demas derechos relativos a la
actividad intelectual en los terrenos industrial, cientifico, literario y artistico.

Como podemos ver se trata de una lista extensa cuyo contenido no resulta excluyente respecto a su
interpretacion. Asi, por ejemplo, vemos el tercer acapite “invenciones en todos los campos de la
actividad humana”, concepto sumamente abierto para incorporar alguna invencién que surja en
cualquier momento en los diversos campos de estudio.

La propiedad es un derecho reconocido por nuestra Constitucién como un derecho fundamental, el
cual resulta estrechamente relacionado con la libertad personal y que le permite al individuo disfrutar
dicho derecho en armonia con sus intereses econdmicos. Si bien existen algunos limites legales, el
derecho de propiedad le permite al titular usar, gozar, explotar y disponer del bien sin que se
antepongan intereses distintos a los suyos.

El reconocimiento de un derecho de propiedad debe permitirles a los titulares una via idénea para
disfrutar todas las condiciones antes mencionadas, lo cual recae en la estructuracion de un sistema
gue garantice el ejercicio pleno de dichas condiciones, sancionando a quienes ilegitimamente
pretendan aprovecharlos.

Desde el punto de vista econdmico, la propiedad debe encontrarse respalda principalmente bajo dos
condiciones: 1) la exclusividad y 2) la capacidad de transferir. El respaldo de exclusividad le va a permitir
al titular del bien ser reconocido por todos como el legitimo propietario (supuesto que se adecua al
mecanismo del principio de publicidad de los registros publicos) y con ello, excluir a aquellos que no
tengan legitimidad para usar el bien. Mientras que la capacidad de transferir se vera representada en
la posibilidad de disponer del bien cuando se presente el interés del titular.

Estas dos condiciones han sido las que han sostenido el derecho de propiedad a lo largo de la historia
y que hasta nuestros dias son el soporte del enorme sistema que representa el derecho de propiedad
reconocido en nuestro ordenamiento juridico.

Sin embargo, las caracteristicas mencionadas nacen como consecuencia de la necesidad de establecer
derechos y limites a la propiedad material, lo cual, probablemente, fue una de las tareas mas
importantes y dificiles de las organizaciones de las primeras sociedades. Pero, entonces, coémo
pasamos la puerta de la propiedad material para ingresar a la propiedad inmaterial.

Habiamos sefalado que histéricamente podemos encontrar personas que a lo largo del tiempo han

resaltado por sus habilidades en la solucién de diversos problemas que aquejaban a las sociedades,
habiendo facilitado el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de sus miembros.
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Fernando Villaran identifica que, en plena edad media, no existian mayores incentivos ni
oportunidades para impulsar la actividad creativa e innovadora en amplios sectores de la poblacion.
Los gremios profesionales, apoyados por la nobleza, se encargaron de monopolizar los conocimientos
y los oficios, manteniendo para si el integro de sus privilegios y persiguiendo toda iniciativa novedosa
y reformista. Pese a ello, los primeros resquebrajamientos a estos rigidos y cerrados modelos de
produccién y comercio se dieron en los siglos XIV y XV, durante el renacimiento italiano,
especificamente en los Estados de Venecia y Florencia. Alli, las familias gobernantes se dieron cuenta
del efecto econdmico, social y militar de los inventos, y alentaron a sus artistas (como Leonardo da
Vinci), profesores e ingenieros a crear nuevos productos, artefactos y armas?.

En el campo del derecho de autor, el gran hito que marca el paso de su historia fue el invento de la
imprenta por Johan Gutenberg. Antes de esto la edicidn de libros se encontraba condicionada a la
reproduccion de cada unidad en forma independiente y los ejemplares dependian de la capacidad de
los reproductores. Asi, la presencia de la imprenta trajo una revolucion trascendental en la distribucién
de libros, en tanto permitié reproducciones exactas y con un minimo de esfuerzo en comparacion a las
labores manuales de ediciones individuales que la antecedieron. Los libros empezaron a tomar
relevancia con la creacién de universidades, donde el conocimiento giraba en funcién al desarrollo
doctrinario de algunos autores, cuyas obras les dieron fama y reputacion en el ambiente académico,
lo cual también significaba una demanda mayor para las impresiones de dichas obras.

La biblia de Gutenberg:
La obra maestra de la primera imprenta de Gutenberg en Maguncia fue la Biblia de

42 lineas, asi llamada por el niumero de renglones a dos columnas que componian
las 1.286 bellas paginas de la obra, impresa en dos volimenes a tamaio folio.
Gutenberg queria demostrar que mediante la imprenta podia elaborarse un libro
tan hermoso y perfecto como los mas soberbios manuscritos de la época, con la
diferencia de que podian realizarse 200 copias iguales, que fue la tirada que se hizo.
Se tardo alrededor de tres afios en imprimirla, y se cree que se emplearon cuatro
prensas funcionando simultaneamente, seis tipografos y una docena de prenseros®.

Fuente de la imagen: Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América

2 Villardn, Fernando, Historia de las Patentes e Invenciones en el Pert (Lima: Indecopi), 17-18.

3 Fuente de la cita textual: https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/gutenberg-inventor-que-cambio-mundo_11140/3
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El concepto de marca, tal y como lo tratamos legalmente en estos tiempos, es el mas nuevo de los
elementos de propiedad intelectual. Si bien sus antecedentes no son recientes y podemos encontrar
rastros de que algunos artesanos de la edad media usaban algunos signos para identificar sus trabajos,
el desarrollo en el uso de los signos para diferenciar productos llega con el impulso de las economias
de escala, que fue el fruto del desarrollo de la maquinofactura (consecuencia de la revoluciéon
industrial), que dio inicio a la produccién masiva y, con ello, la necesidad de los productores de
diferenciarse. Este nuevo escenario se hizo cada vez mas frecuente en diferentes lugares del mundo y
motivd a la emisién de leyes tendientes a proteger a los signos que los empresarios usaban para
distinguirse entre si. Fue en el siglo XIX que algunos paises emitieron sus primeras leyes de marcas,
siguiendo algunos pardmetros comunes, los cuales se concentraron en el Convenio de Paris de 1883.

En conclusion, el reconocimiento de derechos sobre las creaciones del intelecto humano ha sido
producto de la adecuacién de los ordenamientos juridicos a la evolucién de las ideas, lo que permitié
un marco legal no solo como mecanismo reivindicativo a favor del talento creativo, sino también como
un instrumento de impulso e incentivo para la creacién, ya que el beneficio colectivo que se ha
obtenido a lo largo de la historia con la explotacion del intelecto humano en agricultura, ciencias,
humanidades o medicina ha sido determinante para poder llegar a los niveles de vida que tenemos el
dia de hoy.

Durante los ultimos ciento cincuenta afios se han generado los progresos cientificos mas relevantes de
nuestra historia, los cuales resolvieron grandes problemas que han permitido que actualmente
tengamos mejores condiciones de vida que nuestros antepasados. Asimismo, la creatividad ha sido la
fuente de manifestaciones culturales que a lo largo del tiempo han contribuido a formar la identidad
de las sociedades.

A continuacién, conoceremos algunos casos que nos permitiran apreciar como el desarrollo de ideas
se convierte en un factor decisivo para el desarrollo de la humanidad.

La investigacidon en medicina —El bacilo de Koch y la penicilina

Durante siglos la Tuberculosis ha sido una de las enfermedades mas letales y contagiosas sufridas por
los seres humanos, causante de millones de muertes. Uno de los antecedentes mds importantes de la
historia de la medicina sucedié el 24 de marzo de 1882, cuando el Dr. Robert Koch anuncid el
descubrimiento del Mycobacterium Tuberculosis, la bacteria que origina la tuberculosis. El
descubrimiento del Dr. Koch fue el paso mdas importante que se haya dado para el control y la
eliminacién de esta mortal enfermedad*. Gracias al trabajo del Dr. Koch, hoy existen medicamentos
muy efectivos para curar la Tuberculosis, asi como vacunas para evitar su contagio.

4 Informacion obtenida de www.cdc.gov, portal web del Centro de Enfermedades Contagiosas pertenecientes a los Centros para el Control y la
Prevencién de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América.
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Alexander Fleming fue un médico escocés que en 1928 descubrid un farmaco capaz de combatir a las
infecciones causadas por bacterias, la penicilina. Hasta ese momento las infecciones eran una causa
casi segura de muerte del paciente, por lo que el descubrimiento de un farmaco que las combata era
una necesidad para toda la poblacién mundial. Sin embargo, el efecto curativo de la penicilina no se
convirtié en una alternativa médica sino hasta inicios de los afios cuarenta, cuando el trabajo de
Fleming se complementd con el de los cientificos Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey, quienes
descubrieron el método para producir la penicilina en cantidades importantes, para luego iniciar su
distribucién y aplicacién comercial. El descubrimiento de la penicilina dio origen a la aparicién de
muchos farmacos con efectividad para distintos tipos de infecciones. Este descubrimiento, que
revoluciond la medicina, es el causante que la esperanza de vida de la poblacién se incremente
considerablemente y que hoy tengamos soluciones efectivas a enfermedades que hasta hace menos
de cien afos conducian generalmente a la muerte.

Alexander Fleming
Fuente de la imagen: www.iwm.org.uk — Museo Imperial de la Guerra Britanico

Las baterias de iones de litio

No podriamos imaginar nuestras vidas sin los dispositivos electrénicos que nos acompaifian todo el
tiempo, siendo cada vez mayor la adaptacion de estos a nuestras tareas, principalmente en cuestion
de tamafio y peso. Desde celulares, tabletas o computadoras la portabilidad ha sido determinante para
sostener nuestra dependencia a sus funciones.

La caracteristica esencial de estos dispositivos es la portabilidad y esta condicién es posible gracias a
la independencia de una conexidn a energia eléctrica. Por eso, las baterias de los dispositivos resultan
implementos determinantes para que su fin de portabilidad pueda ser ejecutado de la mejor manera.
Si bien es posible que baterias de gran tamafio proporcionen altas cantidades de energia, recordemos
qgue lo que necesitamos no solamente se refleja en capacidad sino también en tamafo, puesto que
esto ultimo determinard una mejor portabilidad del dispositivo.

El 9 de octubre de 2019, la Real Academia de Ciencias de Suecia, otorgd el Premio Nobel de Quimica a
John B. Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino, por el desarrollo de la bateria de iones de
litio. La Academia Sueca resumid el reconocimiento del trabajo de los premiados cientificos afirmando
gue "Esta ligera, recargable y potente bateria se utiliza en la actualidad en todas partes, desde los
teléfonos mdviles a los ordenadores portatiles y los vehiculos eléctricos. También puede almacenar
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cantidades significativas de energia solar y edlica, haciendo posible una sociedad libre de combustibles
fésiles".

Las baterias de iones de litio representaron la solucién a los problemas que surgian con los dispositivos
de gran tamano y con poca capacidad de independencia de la energia eléctrica constante. No hay que
imaginar mucho para saber que nuestro mundo no seria el mismo sin las baterias de litio, puesto que
aquellos dispositivos de los que hoy somos dependientes no podrian operar de la forma que se adecue
ala necesidad de portarlos y cargarlos con energia muy facilmente, tal y como sucede en la actualidad.

Fuente de la imagen: Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences / www.nobelprize.org

El automovil

El primer vehiculo que funciond gracias al impulso de un motor de combustién interna es atribuido al
ingeniero aleman Karl Friedrich Benz. Es evidente que el disefio creado por este ingeniero resulta
incomparable con los automdviles que existen en la actualidad, pero el invento de Benz ha sido el paso
necesario para que la tecnologia automotriz se mantenga vigente a través de diferentes facilidades
para nuestra vida. No podriamos imaginar un dia sin el uso de los automoviles, especialmente en el
transporte de personas y mercancias, actividades que resultan indispensables para los intereses de
nuestra sociedad

Karl Benz en el primer modelo de automovil patentado en 1886.
Fuente: www.mercedez-benz.com
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El desarrollo de creatividad como generacion de bienes culturales — El caso de folklore

Las expresiones del folklore se encuentran representadas por las producciones de elementos
caracteristicos del patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias y
artisticas, creadas en el territorio nacional por autores no conocidos, que se presuman nacionales del
pais o de sus comunidades étnicas y se transmitan de generacidn en generacidn, de manera que
reflejan las expectativas artisticas o literarias tradicionales de una comunidad®.

El folklore se convierte en el medio identificador de la tradicidn cultural de paises y ciudades,
representando un elemento claro de diferenciacién entre los lugares geograficos. El Perd es un pais
gue reudne una gran cantidad de culturas y tradiciones, lo cual se refleja en la cocina, la danza o la
musica. Estas caracteristicas son exclusivas y nos diferencian del resto de paises del mundo.

La Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacién, la Ciencia y la Cultura — UNESCO ha
reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a la fiesta de la Virgen de la
Candelaria vy a la Danza de Tijeras. La primera es una de las fiestas religiosas mas importantes de
nuestro pais que se realiza cada ano en la ciudad de Puno y se caracteriza por un conjunto de bailes y
simbolos inspirados en la cosmovisidon andina. Por su parte, la Danza de las Tijeras es un baile que se
origina en las comunidades quechuas, donde los danzantes, acompafiados de la musica de arpay violin,
realizan coreografias portando trajes alegéricos y dos barras de metal que asemejan a una tijera, con
la cual realizan movimientos para obtener sonidos de su impacto.

En el Perd, las expresiones del folklore forman parte del dominio publico.

Grupo de danzantes durante la Fiesta de la Candelaria
Fuente de la imagen: www.unesco.org

5 DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR
Articulo 2.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendran el significado siguiente:

()

12. Expresiones del Folklore: Producciones de elementos caracteristicos del patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras
literarias y artisticas, creadas en el territorio nacional por autores no conocidos o que no se identifiquen, que se presuman nacionales del pais o de
sus comunidades étnicas y se transmitan de generacion en generacidn, de manera que reflejan las expectativas artisticas o literarias tradicionales
de una comunidad.
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La danza de las tijeras
Fuente de la imagen: www.unesco.org

Hemos mencionado algunos ejemplos que nos permiten ver la forma en la que el intelecto humano ha
solucionado problemas tan cadticos como el tratamiento médico de las infecciones, ha creado
herramientas de multiple utilidad como los automéviles o las baterias de litio y también hemos visto
algunas tradiciones que permiten mantener viva la historia cultural de una sociedad. Estos desarrollos
cientificos o creativos no han sido los Unicos y en este mismo momento estamos utilizando o
disfrutando de algun dispositivo producto de la innovacidn o creatividad. La propiedad intelectual se
encuentra presente en nuestras vidas a cada momento y mientras existan problemas pendientes de
solucionar, surgirdn mentes maravillosas capaces de solucionarlos y de cambiar el mundo con la
materializacion de sus ideas.
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CAPITULO 2: LOS ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1. Clasificacion de la propiedad intelectual

Las creaciones susceptibles de proteccién a través de la propiedad intelectual se dividen en dos
grandes grupos. El primero, la propiedad industrial, que encierra a las creaciones que tienen como
finalidad su aplicacién en la industria y que comprende a los signos distintivos, asi como a las
invenciones y nuevas tecnologias. El segundo grupo corresponde al campo del derecho de autor, el
cual tiene como finalidad proteger a las obras artisticas y literarias, sin perjuicio de que también
pueden tener una aplicacidn en distintos segmentos de la industria.

La propiedad industrial

El Convenio de Paris indica que la propiedad industrial se entiende en su acepcion mas amplia y se
aplica no sélo alaindustriay al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias
agricolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas
de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas®.

Los signos distintivos son los elementos que van a permitir a los empresarios diferenciar sus productos
o servicios de los de sus competidores ante el publico consumidor. La marca es el signo distintivo mas
utilizado y su funcién diferenciadora es indispensable para poder llevar a cabo las decisiones
comerciales de empresarios y de consumidores. Asi, los empresarios utilizardn las marcas para
diferenciarse de la competencia y para incorporar mensajes de atraccién para el publico, como calidad
0 prestigio; por su parte, el publico las utilizara para facilitar el proceso de eleccion del producto que
desea adquirir, pudiendo ejercer sus preferencias por cuestiones de calidad o prestigio.

>BCP>

(Distingue: servicios financieros)

Ejemplos de marcas:

DANAFRIA
%

(Distingue: helados)

& DECR CONVENIO DE PARIS
Articulo 1
Constitucion de la Unién; dmbito de la propiedad industrial

()

2) La proteccion de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las
marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asi
como la represion de la competencia desleal.

3) La propiedad industrial se entiende en su acepcién mas amplia y se aplica no sélo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al
dominio de las industrias agricolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos,
animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.
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Las invenciones y nuevas tecnologias van a permitir, por ejemplo, que los desarrolladores o inventores
de productos que ofrezcan soluciones a diversos problemas encuentren una via de apropiacidon
exclusiva temporal sobre sus creaciones. Gracias al aprovechamiento de las invenciones disfrutamos
de muchos beneficios que mejoran considerablemente nuestras vidas, tales como los medicamentos
o la tecnologia. Las patentes son los instrumentos utilizados generalmente por los Estados para
conceder derechos sobre invenciones.

Ejemplo de invenciones:

Fuente de las imagenes: www.samsung.com/es

El derecho de autor

El derecho de autor es la fuente que permite conceder derechos a los creadores sobre sus obras
literarias y artisticas. Estos conceptos comprenden a todas las posibilidades de creacién producto de
la imaginacidn y que se extienden a todos los dmbitos de nuestras vidas. Asi, la musica, el arte, la
literatura, el cine o los videojuegos son producto del desarrollo creativo de un grupo de personas
talentosas y como tal, constituyen materias protegibles bajo el derecho de autor’.

El numeral 1) del articulo 2 del Convenio de Berna, indica que los términos “obras literarias y artisticas”
comprenden todas las producciones en el campo literario, cientifico y artistico, cualquiera que sea el
modo o forma de expresion, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias,
alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramaticas o dramatico-
musicales; las obras coreograficas vy las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las
obras cinematograficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento andlogo a la
cinematografia; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografia; las obras
fotograficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento andlogo a la fotografia; las obras
de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plasticas relativos a la geografia, a
la topografia, a la arquitectura o a las ciencias.

Seria imposible hacer una lista taxativa con todas aquellas actividades que pueden ser susceptibles de
proteccion por el derecho de autor, por ello no encontraremos legislacion alguna que condicione el
ambito de proteccidn a determinadas categorias de actividades. Por el contrario, la legislacion sobre
el derecho de autor buscard proporcionar las caracteristicas necesarias que deberan cumplir las
actividades susceptibles de proteccion.

Ejemplo de obras protegidas por el derecho de autor:

7 Se encuentran protegidos un grupo de derechos denominados derechos conexos, que surgen para adecuar la proteccién concedida a los autores a
aquellas personas que van a resultar importantes y hasta indispensables para la explotacion de las obras. Los derechos conexos se presentan a
través de las actividades de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores fonograficos y los organismos de radiodifusion. En la unidad 4
repasaremos con mayor detalle sus caracteristicas.
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® La Fiesta del Chivo
Mario

Vargas Llosa

PREMIO NOBEL 2010

Fuente: www.crisol.com.pe

Fuente: www.disneylatino.com

Como podemos apreciar definir con exactitud y de manera breve el concepto de propiedad intelectual,
propiedad industrial o derecho de autor no es sencillo, al contrario, las definiciones legales no pueden
ser taxativas, en tanto estas deben ser capaces de adecuarse a las nuevas fuentes de desarrollo del
intelecto humano y brindarles la debida proteccién de acuerdo al campo en el que se manifiesten. Sin
embargo, en el desarrollo de las unidades 2, 3 y 4 abordaremos con mayor detalle a la propiedad
industrial y al derecho de autor.

En 1886, cuando se firmé el Convenio de Berna, muchas de las actividades que hoy
son importantes generadoras de obras protegibles por el derecho de autor no
existian. No es dificil imaginar una comparacion entre la industria del siglo XIX y la
industria que venimos disfrutando en el siglo XXI.

Hoy en dia, a través del desarrollo del software surge una cantidad importante de

contenidos protegibles por el derecho de autor; sin embargo, esta industria no
existia a la fecha de suscripcion del Convenio de Berna.

Este puede ser un ejemplo para entender la razon de que algunas disposiciones en
materia de propiedad intelectual no sean del todo concretas, sino que permitan su
flexibilizacion o adaptacion ante nuevas fuentes de generacion de derechos.
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Los derechos sui generis

El sistema de propiedad intelectual concede una serie de derechos cuyo reconocimiento no se adecua
completamente a las condiciones o requisitos que se exigen para la propiedad industrial o el derecho
de autor. Este reconocimiento sui generis recae en la necesidad de proteger patrimonios inmateriales
frente a apropiaciones o provechos obtenidos en forma indebida. En nuestro caso, vamos a conocer el
sistema de reconocimiento de derechos sui generis a través de las obtenciones vegetales y los
conocimientos tradicionales vinculados a recursos bioldgicos.

Propiedad intelectual .

]

Invenciones-y Nuevas Derechos sui generis

Signos distintivos M Derecho de autor
Y Tecnologi
Marcas Patentes de invencion Obras Literarias: ) Obienciones vegetales
Lemas comerciales Modelos de utilidad Novelas, poemas, piezas de
Nombres comerciales Disefios Industrial teatro, peliculas, Conecimientos tradicionales
. ISenos Incustnales publicaciones periddicas o
Indicaciones geograficas Circuitos Integrados revistas, software, bases de
Secretos Industriales datos, etc.
Obras Artisticas:

Dibujos, pintura, fotografia,
arte plastico, publicidad,
dibujos técnicos y mapas,
trabajos arquitectdnicos, etc.
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Através de todas las formas de actuacidn de nuestra vida diaria vamos a encontrarnos con la propiedad
intelectual, especialmente a través de las de ventajas en el uso de insumos que consideramos
esenciales para simplificar cuestiones basicas para vivir, tales como vestido, alimento, transporte,
salud o diversién. Pero todas estas ventajas no se incorporaron en forma automadtica y accesoria a
nuestra condicion de ser humano, por el contrario, empezaron a aparecer conforme surgia la
necesidad de encontrar solucién a los principales problemas.

En efecto, es una gran ventaja el que las sociedades disfruten de soluciones efectivas propuestas por
sus mentes mas creativas, pero, éiresulta justo que uno o algunos pocos desarrollen su creatividad
Unicamente para favorecer a toda la sociedad?, la respuesta que nos brinda |la propiedad intelectual
es que no; lo justo es que el tiempo vy sacrificio empleado por cada uno de los creadores sea retribuido
conforme a los intereses de estos, generando asi, derechos de exclusiva sobre el desarrollo de su
capacidad intelectual. Asimismo, este mecanismo debe convertirse en un impulso a que la creatividad
se siga desarrollando, pues es evidente que gracias a ella el mundo goza de muchas herramientas que
han facilitado nuestra vida considerablemente en comparacion al mundo donde dichas herramientas
no existian.

El pago por todos los bienes que nos permiten disfrutar de una vida mds saludable y entretenida lleva
incorporado los costos de su generacion y las retribuciones para sus desarrolladores, hecho
plenamente verificable en industrias de suma relevancia para el mundo, como la industria
farmacéutica. Si alguna vez nos hemos preguntado por qué existen medicamentos cuyos precios
pueden ser muy elevados, la respuesta la podemos encontrar en la inversién en investigacion
desplegada por las companias farmacéuticas.

Sin embargo, debemos también considerar que el sistema de propiedad intelectual, especialmente en
el campo de las patentes, funciona en un equilibrio de intereses, donde se reconoceran derechos de
exclusiva, pero de caracter temporal. En el Peru el derecho sobre una patente de invencidon se concede
por un plazo de veinte afos, luego de ese plazo se pierde el derecho de exclusiva y la patente pasa a
dominio publico, es decir, cualquiera puede explotarla sin necesidad de contar con la autorizacién del
titular. Entonces, la proteccidn busca conciliar los intereses del titular en explotar la invencién en forma
exclusiva y la de la sociedad de contar con una herramienta que soluciona algunos problemas de su
vida.

El mercado de productos farmacéuticos y el negocio de los laboratorios nos permite apreciar que
detras de un medicamento hay un proceso muy complejo de investigacién y de autorizaciones
sanitarias, que representa una inversion econémica muy elevada.

Supongamos que una compafiia farmacéutica decide iniciar un proyecto de investigacion para
encontrar un medicamento que proporcione un tratamiento mas efectivo para las migraifias, en
comparacion a aquellos que existen en el mercado. La compaiia deberd asumir una importante
inversion para soportar financieramente todo el proceso de investigacion y desarrollo del nuevo
medicamento. Ello comprende los costos de la etapa de pruebas y las autorizaciones sanitarias
correspondientes. La patente que el Estado concedera sobre el compuesto desarrollado sera utilizada
por la compafiia para ser la Unica que puede comercializar dicho compuesto (derecho de exclusiva a
su favor), estando legitimada para accionar contra quienes infrinjan su derecho. Asimismo, este
derecho de exclusiva sera por un plazo de veinte afios, en el cual la compafia debera recuperar la
inversion realizada en el desarrollo del producto; luego de dicho plazo la patente se encontrard en
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dominio publico, pudiendo ser explotada por cualquier compaiia sin la necesidad de obtener la
autorizacion del titular. De esa manera, el sistema de patentes no solo representa el reconocimiento
de un derecho de exclusiva en favor del titular, sino que también se convierte en un incentivo para que
las compainiias inviertan en nuevos proyectos de investigacion.

En el siguiente enlace podran encontrar una lista de patentes farmacéuticas que
han pasado al dominio publico: https://bit.ly/2LYW6qg. Se trata de patentes que se

encuentran referidas al tratamiento de: cancer, SIDA/VIH, hepatitis C y
tuberculosis.

El tiempo se ha convertido en el mejor aliado para demostrar que los paises con sistemas de impulso
al desarrollo de creatividad e innovacion obtienen resultados superlativos con relacién a paises que no
lo hacen. El ranking de paises en el indice Mundial de Innovacién 2019 nos da la fuente para afirmar

ellod.
Clasificacion ‘ Pais

1 Suiza

2 Suecia

3 Estados Unidos de
América

4 Paises Bajos

5 Reino Unido

6 Finlandia

7 Dinamarca

8 Singapur

9 Alemania

10 Israel

Nuestro pais se ubica en el puesto 69, que representa una mejora de dos posiciones con relacién al
indice de 2018 en el que nos ubicamos en el puesto 71.

Las inversiones en investigacion, desarrollo e innovacidn (I+D+i) representan una fuente de
diferenciacidn entre las economias de los paises, lo que se demuestra a través de la presencia de
empresas de paises desarrollados dominando los mercados mundiales. El no aprovechamiento de esta
herramienta constituye una desventaja muy grande para los paises en vias de desarrollo, puesto que
en este grupo de paises el impulso del gobierno a politicas de 1+D+i, no tiene una gran atencién y para
las empresas tampoco es una alternativa importante de inversion.

Pero si el dificil camino del cambio de apreciacidn sobre la inversidn en I+D+i empieza a trazarse, el
impulso y motivacion para desarrollar la mente permitird encontrar cada vez mayores y mejores
alternativas para la solucidon de diferentes problemas. Hoy en dia muchas empresas exitosas han
partido de ideas “innovadoras”, que iniciaron probablemente con cuotas muy pequeiias de
financiamiento.

8 Fuente: www.wipo.int https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf.
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El impulso a la innovacién alcanza a muchos sectores, incluyendo especialmente a la educacién, donde
el principal foco de generacién de conocimiento e investigacién son las universidades. En el indice
Mundial de Innovacion 2018 se identificé a los lugares de mayor actividad inventiva en ciencia y
tecnologia del mundo, siendo el orden de ubicacién el siguiente: Tokio (Japdn), Shenzhen (China) y
Seul (Corea del Sur). Particularmente es de resaltar que las organizaciones cientificas que lideran el
ranking en cada una de esas ciudades son: la Universidad de Tokio, la Universidad de Hong Kong y la
Universidad Nacional de Sell, respectivamente®.

Entonces, no es dificil percibir la estrecha relacién entre desarrollo econdmico, el impulso al sector
I+D+i y la educacidn. Lo que probablemente no resulta del todo facil es cambiar la apreciacion de la
innovacion y de su relacién con el desarrollo, la cual es la barrera mas importante para virar el destino
del uso de recursos que se dirigen a otras actividades tradicionales como las industrias extractivas o la
mano de obra.

En las ultimas décadas la propiedad intelectual ha alcanzado un papel protagdnico en nuestra historia,
convirtiéndose en una herramienta muy poderosa de desarrollo econémico. Por ello y como vimos en
el numeral anterior, los paises con mejores tasas de desarrollo son aquellos que cuentan con los
mayores niveles de innovacidn y aprovechamiento de la creatividad, lo cual se extiende a distintas
areas de nuestras vidas como la salud, educacion o infraestructura.

Es por ello que los Estados despliegan esfuerzos para incentivar y aprovechar las capacidades de sus
ciudadanos en investigacién e innovacidn. En el Per, la Ley Marco de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
Tecnoldgica, Ley N° 28303, establece en su articulo 2, lo siguiente: El desarrollo, promocidn,
consolidacion, transferencia y difusion de la Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnoldgica (CTel), son
de necesidad publica y de preferente interés nacional, como factores fundamentales para la
productividad y el desarrollo nacional en sus diferentes niveles de gobierno.

El Estado peruano ha reconocido legislativamente la necesidad de impulsar la ciencia, tecnologia e
innovacion tecnoldgica como factor determinante para el desarrollo nacional, puesto que es evidente
que el progreso de una sociedad del conocimiento se replica en su desarrollo econdmico. Asi, son
muchos los ejemplos que nos muestran que el desarrollo en ciencia, tecnologia e innovacion
constituyen canales sumamente exitosos en la mejora de vida de la poblacidn y en alternativas a las
actividades extractivas; los hospitales, centros de produccién o las universidades son fuentes directas
de investigacidn y de generacién de conocimiento, que han conducido a descubrimientos
trascendentales que han podido ser aprovechados y explotados a través de la propiedad intelectual®.

Ahora, si queremos dirigir la dptica hacia el mercado mundial, prestemos atencidn a las seis marcas
mas valiosas, segun el informe elaborado por Interbrand, correspondiente al afio 2018:

° Fuente: https://www.wipo.int/econ_stat/es/economics/news/2019/news_0001.html

10 Es habitual que los grandes premios a la investigacion cientifica, como el premio Nobel, corresponda a investigadores de universidades. Por ejemplo,
el MIT, la Universidad de Harvard o la Universidad de Cambridge resaltan por el gran nimero de cientificos galardonados con el Premio Nobel.
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TOR
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Fuente: www.interbrand.com

Asi, en el afio 2018, cinco de las seis marcas mas valiosas tienen como producto principal al desarrollo
de tecnologia, hecho que responde a la constante innovaciéon en los productos o servicios que
representan su oferta al publico, el cual espera que el mercado soluciones sus necesidades.

En el caso peruano, donde nuestros ingresos principales provienen de la explotacién de recursos
naturales, la propiedad intelectual debe representar el camino de sustitucidon que nos permita reducir
nuestra dependencia a los recursos finitos. En el punto anterior pudimos ver cdmo es gue los
indicadores mds elevados en innovacidon corresponden a los paises con los mayores niveles de
desarrollo; entonces, hay una luz bastante clara de que la innovacién se convierte en un medio
bastante recurrente de progreso econémico.

Sin embargo, el fomento de la innovacién y aprovechamiento de la creatividad son condiciones que
necesitan de un gran soporte del Estado, en tanto dependen en gran medida de politicas adecuadas
de impulso, promocién y observancia.

La propiedad Intelectual se convierte asi, en el medio idéneo para darle valor agregado a un gran
numero de productos y servicios, cuyo éxito puede replicarse a través de una gran cadena en la que se
involucran los sectores industriales, educativos y sociales, logrando impulsar en forma permanente el
crecimiento econdmico del pais.

En el Peru se encuentran vigentes disposiciones que conforman el sistema normativo de la propiedad
intelectual. Sin embargo, desde la éptica de la jerarquia de normas del ordenamiento juridico peruano,
nuestra Constitucion ha incorporado como derecho fundamental a la propiedad sobre las creaciones
intelectuales. Asi, el inciso 8 del articulo 2 de la Constitucidn, establece que toda persona tiene derecho
a la libertad de creacidn intelectual, artistica, técnica y cientifica, asi como a la propiedad sobre dichas
creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusion.

Asimismo, existen tratados internacionales en vigor que, como tales, forman parte del derecho
nacional y, por lo tanto, de la legislacién vigente.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual
(Indecopi), es un organismo publico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Fue creado en 1992 mediante Decreto Ley N° 25868.
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Fuente: www.indecopi.gob.pe

Entre sus funciones se encuentra la administracion del sistema de otorgamiento y proteccion de los
derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa. Esta funcién
la realiza a través de la Direccién de Signos Distintivos, la Direccién de Invenciones y Nuevas
Tecnologias y la Direccion de Derecho de Autor. Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Tribunal del Indecopi actia como segunda instancia administrativa en los
procedimientos establecidos por ley!®.

El rol del Indecopi a través de las autoridades del drea de Propiedad Intelectual, no se restringe a la
tramitacién de procedimientos administrativos, ya que en forma continua se desarrollan programas
de difusidn, capacitaciéon, promocidn y formacién orientados a fortalecer el uso de la propiedad
intelectual como herramienta de desarrollo empresarial.

En las unidades siguientes conoceremos con mayor detalle las funciones de las Direcciones de
Propiedad Intelectual en la tramitacidn de los procedimientos administrativos que versan sobre los
derechos que corresponden a sus competencias.

11 DECRETO LEGISLATIVO N2 1033
Articulo 36.- De la Direccion de Signos Distintivos. -

36.1 Corresponde a la Direccidn de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales,
marcas colectivas, marcas de certificacion, denominaciones de origen, indicaciones geograficas y especialidades tradicionales garantizadas, asi
como administrar los registros correspondientes

()

Articulo 37.- De la Direccidn de Invenciones y Nuevas Tecnologias. -

37.1 Corresponde a la Direccidn de Invenciones y Nuevas Tecnologias proteger los derechos otorgados sobre patentes de invencién, patentes de
modelos de utilidad, disefios industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y certificados de obtentor de variedades vegetales, asi como
cualquier otro derecho que la legislacion sujete a su proteccion. Adicionalmente, estd encargada de proteger los derechos sobre los conocimientos
colectivos de los pueblos indigenas vinculados a los recursos bioldgicos, de conformidad con las normas de la materia, y de promover y difundir el
uso de la informacién contenida en los documentos de patentes como fuente de informacion tecnoldgica.

()

Articulo 38.- De la Direccion de Derecho de Autor. -

38.1 Corresponde a la Direccién de Derecho de Autor proteger el derecho de autor y los derechos conexos. En la proteccion de los referidos
derechos es responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos.
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1. ¢Qué es la propiedad intelectual?

2. ¢Cudles son los elementos que conforman a la propiedad intelectual?

3. ¢Cuales son las direcciones de propiedad intelectual del Indecopi?

4. Una empresa utiliza un logo con el que identifica sus productos en el mercado y desea protegerlo. é Cudl
es la herramienta de propiedad intelectual que le permitird proteger dicho elemento?
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS

e (iQué es la propiedad intelectual? — OMPI
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

e www.ompi.int — Resefia histérica de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual
https://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html
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Hoy en dia la tecnologia nos ha proporcionado una gran cantidad de dispositivos que forman parten casi
indispensable de nuestras actividades. Algunos de estos productos como los celulares, televisores o
computadoras constantemente se actualizan con funciones que los hacen diferentes a sus versiones
anteriores.

Recuerde el primer celular que utilizéd y comparelo con el celular que actualmente utiliza. A continuacién,
identifique cinco caracteristicas diferentes entre ambos celulares y evalte la forma en que la evolucién de
estos equipos generd ventajas para su vida.
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CASO PRACTICO N° 2

Revise el siguiente cuadro y determine qué elemento de la propiedad intelectual representa la via adecuada
de su proteccién. En el primer caso, el producto o actividad es una novela, por lo que en el cuadro vacio
consignaremos que el elemento de propiedad intelectual que debe protegerlo es el derecho de autor.

PRODUCTO/ACTIVIDAD ELEMENTO DE PROPIEDAD

INTELECTUAL QUE DEBE
PROTEGERLO

Una novela Derecho de Autor

Un automovil

Un medicamento

La denominacion con la
que identifico los
servicios que ofrezco en
el mercado

Una cancidn
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Diariamente interactuamos con la propiedad intelectual con mucha mas frecuencia de la que imaginamos.
Hemos mencionado algunos ejemplos de casos emblematicos y trascendentales para la humanidad que
fueron producto del desarrollo cientifico o creativo del ser humano, pero existen muchos otros casos con
igual o mayor trascendencia para nuestra historia.

Identifique brevemente algunos casos que usted considera trascedentes para la historia de la humanidad,
qgue hayan provenido del desarrollo cientifico o creativo del ser humano. Puede tratarse de actividades
referidas a bienes culturales, medicina, tecnologia, etc.
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e la propiedad intelectual se constituye en el medio de reconocimiento legal de las creaciones de la
mente, principalmente, a través de los signos distintivos, el derecho de autor y las invenciones,
concediendo a sus titulares derechos exclusivos que les permiten explotar econémicamente su
creacion.

e lapropiedadintelectual se encuentra presente en nuestras vidas a cada momento y mientras existan
problemas pendientes de solucionar, surgirdn mentes maravillosas capaces de solucionarlos y de
cambiar el mundo con la materializacion de sus ideas.

e Las creaciones susceptibles de proteccion a través de la propiedad intelectual se dividen en dos
grandes grupos. El primero, la propiedad industrial, que encierra a las creaciones que tienen como
finalidad su aplicacién en la industria y que comprende a los signos distintivos, asi como a las
invenciones y nuevas tecnologias. El segundo grupo corresponde al campo del derecho de autor, el
cual tiene como finalidad proteger a las obras artisticas y literarias, sin perjuicio de que también
pueden tener una aplicacién en distintos segmentos de la industria.

e ElIndecopise encarga de laadministracién del sistema de otorgamiento y proteccion de los derechos
de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa. Esta funcién la realiza
a través de la Direccidon de Signos Distintivos, la Direccidn de Invenciones y Nuevas Tecnologias y la
Direccidn de Derecho de Autor. Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal
del Indecopi actia como segunda instancia administrativa en los procedimientos que la ley
establezca.
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1. Convenio que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
https://wipolex.wipo.int/es/text/283834

2. Decreto Legislativo N2 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organizacién y Funciones del
Indecopi
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3884845/DECRETO%20LEGISLATIVO%20N%C2%BA%20
1033.pdf

3. Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+822.pdf/f96c8bfa-e12d-114c-a396-
9bec402e130b

4. ¢Qué es la propiedad intelectual? — OMPI
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

5. Villaran, Fernando. Historia de las Patentes e Invenciones en el Perd. Lima: Indecopi, 2015.

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/203175/01.-Historiadelaspatentesweb.pdf/ee9da00e-
ae8d-4fbf-a451-8b103dbc0d01
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UNIDAD 2

ACTIVIDAD MOTIVADORA

1. Revisar los siguientes videos:
- https://www.youtube.com/watch?v=mXIBAATKbPU
- https://www.youtube.com/watch?v=SWbOdN86TXc

- https://www.youtube.com/watch?v=ejSi-ncwUBc
- https://www.youtube.com/watch?v=LHmF2z91z1Q

2. Luego de revisar los videos, responda las siguientes preguntas:

- ¢Cualquier marca puede ser considerada una marca de lujo?

- ¢Considera que hay algun trabajo especial de los titulares de las marcas de lujo en comparacion al
resto de titulares de marcas?

- ¢Considera que para los intereses peruanos resulta importante proteger el Pisco?
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El objetivo de esta unidad es conocer en forma general las disposiciones que regulan los derechos sobre los
signos distintivos. Asi, vamos a conocer la definicidon, clasificacién, principios, alcances y el procedimiento
correspondiente para su obtencion.

La unidad se encuentra divida en tres capitulos:

1. Definicidn, clases y principios de los signos distintivos
2. Las marcas
3. El procedimiento de registro

Durante el desarrollo de cada capitulo definiremos en forma abreviada los conceptos mas importantes para
entender el sistema de administracion de derechos sobre signos distintivos en el Perd, lo cual se acompanara
con algunos ejemplos que tienen como finalidad una compresién mas clara de lo que pretendemos explicar.
Finalmente, encontrard ejercicios practicos y un conjunto de preguntas de autoevaluacion, orientados a
facilitar y consolidar la comprensiéon de los conceptos mds importantes del desarrollo de esta unidad.

Al finalizar el estudio de esta unidad, los estudiantes deberan:

1. Conocer e identificar las funciones de los signos distintivos en el mercado.

2. ldentificar las clases de signos distintivos y diferenciarlos entre si.

3. Definir cada uno de los principios que regulan los derechos sobre los signos distintivos.
4. |dentificar las etapas del procedimiento de registro de signos distintivos.

Los signos distintivos son los elementos que permitirdn a los empresarios diferenciarse de sus
competidores, a fin de que el publico identifique su oferta en el mercado.

De esa forma, los signos distintivos se convierten en el elemento de propiedad industrial que sera
utilizado por los empresarios para identificar sus productos, servicios o actividades econdmicas en el
mercado, permitiéndoles competir en atencidn a diferentes condiciones, tales como calidad, precio,
garantias, etc. Asimismo, el publico también se ve considerablemente beneficiado con el uso de los
signos distintivos, ya que también requieren de elementos para identificar plenamente sus alternativas
de compra y poderlas repetir inequivocamente en el tiempo.

Conforme iremos conociendo en el desarrollo de esta unidad, sobre los signos distintivos pueden
recaer derechos de exclusividad que permitiran a su titular desplegar todas las acciones inherentes al
ejercicio del derecho de propiedad (transferir, licenciar, enajenar, etc.). De igual forma, presentan
caracteristicas de acuerdo a su aprovechamiento en el mercado, siendo la mas importante de ellas la
repeticion ilimitada, ya que pueden ser utilizados conforme a la demanda que el empresario quiera
atender.
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De igual manera, verificaremos que la relevancia de los signos distintivos en nuestra vida es mucho
mads constante de lo que creemos. Las marcas y nombres comerciales forman parte de un gran nimero
de decisiones que tomamos dia a dia.

Los signos distintivos reconocidos en la legislacidon vigente son: marcas (de producto, de servicio, de
certificacion, de garantia y colectivas), lemas comerciales, hombres comerciales e indicaciones
geograficas. A continuacion, repasaremos el detalle de cada uno de ellos.

Las marcas de productos y servicios

La marca es el elemento que va a servir para identificar productos o servicios de diferentes
competidores en el mercado y que va a desempefiar funciones que van a permitir ventajas tanto para
empresarios como para el publico, facilitando los procesos competitivos y brindando la informacién
necesaria para el intercambio econémico.

Carlos Fernandez-Névoa afirma que el signo asociado a los productos por el empresario se convierte
en una verdadera marca cuando la contemplacién del signo desata en la mente de consumidores las
representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos®.

Como se indicd inicialmente, las marcas pueden aplicarse a productos o servicios. Los productos
pueden ser entendidos como aquellas cosas que van a satisfacer las necesidades del publico? y, para
los efectos de esta definicidon, debemos entenderlos como algo tangible. Los productos tienen como
caracteristica que al tener contenido fisico son perceptibles a los sentidos y, por tanto, su presencia en
el mercado se materializa con un intercambio fisico por dinero. Por su parte, los servicios son
actividades que al igual que los productos buscan satisfacer las necesidades del publico y forman parte
del intercambio econdmico, pero resultan intangibles y muchas veces la diferencia entre servicios
depende de quién o quienes lo prestan.

En conclusion, una marca debe ser capaz de generar una via conducente a la diferenciacion en el
mercado, pudiendo, en ese transito, transmitir mensajes adicionales como calidad y prestigio. Esa
necesidad de diferenciacién es lo que va a generar que podamos apreciar a la marca en el desarrollo
de multiples funciones, algunas de las cuales conoceremos posteriormente durante el desarrollo de
esta unidad.

Las marcas colectivas

Las marcas colectivas son aquellas que se utilizan para distinguir el origen o cualquier caracteristica
gue presenten los productos o servicios ofrecidos al mercado por una colectividad. Este tipo de marcas
pueden ser obtenidas por asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios,
organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, quienes podran usar el signo para
distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

1 Fernandez-Noévoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas (Madrid: Marcial Pons, 2001), 29.

2 Puede ser un producto terminado, insumo, materia prima, parte o accesorio de otros productos, etc.
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Marca colectiva registrada con Certificado N° 67, para distinguir el servicio de expendio de
emolientes, inscrita a favor de la Asociacién de Trabajadores Emolienteros del distrito de Pueblo
Libre.

Las marcas de certificacion

Las marcas de certificaciéon van a tener como finalidad brindar informacién al publico sobre algunas
caracteristicas de los productos o servicios ofrecidos por un empresario en el mercado, tales como
calidad, practicas, procedimientos, origen, etc. El titular de la marca de certificacidn establecera las
condiciones para que los empresarios interesados puedan utilizarla.

El objetivo de las marcas de certificacidon es constituirse en un valor agregado frente a los ojos del
publico, el cual debera establecer sus preferencias por el contenido valorativo que proporciona la
marca de certificacion.

Huancavelica, cuna de las papas nativas. |

Acobamba - Huancavelica

Marca de certificacidn registrada con Certificado N° 0142, para certificar el producto agricola: papa
nativa fresca en todas sus variedades nativas, principalmente de pulpas coloradas, inscrita a favor de
la Cooperativa Agraria de Produccion Agricola Sumaq Sunqu LTDA.

Los nombres comerciales

El nombre comercial es el signo que sirve para identificar a los empresarios en el desarrollo de su
actividad econdmica, a diferencia de las marcas que pueden aplicarse a productos o servicios, el
nombre comercial distingue una actividad econdmica, tal como la venta.

No es dificil diferenciar en la practica la presencia de un nombre comercial y cdmo es que interactua

en el mercado con las marcas. Para explicar el rol de los nombres comerciales en el mercado, usaremos
el siguiente ejemplo:
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Miguel ha invertido en el establecimiento de una tienda de productos de moda
femenina, donde sera posible encontrar cosméticos, perfumes, joyas, relojes,
vestidos, zapatos, carteras, entre otros. Miguel decide que su tienda de productos

sea identificada como “MIGUELES”. Los consumidores identificaran a MIGUELES
como el nombre comercial con el que se identifica el negocio de Miguel, mientras
que los diferentes productos que se ofrecen en el establecimiento presentaran las
marcas con las que estos se diferencian entre si.

En el mercado nacional podemos ver claramente este ejemplo, especialmente en el sector de ventas
multi producto, que cada vez alcanza una mayor expansion y donde podemos apreciar claramente la
diferencia entre un nombre comercial (establecimiento hacia donde nos dirigimos para encontrar los
productos de nuestro interés) y las marcas que identifican los productos (los cuales vamos a buscar
dentro del establecimiento). Aqui vemos algunos ejemplos:

Fuente: www.realplaza.pe

FANRY o

Fuente: www.tambomas.pe

Los nombres comerciales, a diferencia de los demas signos distintivos, no se encuentran condicionados
al principio de inscripcidn registral®, puesto que, su reconocimiento no es un acto constitutivo de
derechos, sino que se trata del acto declarativo de un derecho preexistente. Uno de los requisitos para
solicitar el registro de un nombre comercial es presentar pruebas que demuestren el primer uso del
nombre comercial, el cual debe ser de fecha anterior a la presentaciéon de la solicitud.

3 DECISION 486

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.
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Lemas comerciales

Los lemas comerciales son los elementos que complementa una marca con el fin de incorporarle un
mensaje publicitario. El objetivo de los lemas comerciales es que el publico encuentre un elemento
mas para consolidar su preferencia por la marca que el lema publicita. Los siguientes son algunos
ejemplos de lemas comerciales registrados:

Lema comercial Marca que publicita Se aplica para
JUSTDO IT NIKE Prendas de vestir
SI ES BAYER ES BUENO BAYER Productos
farmacéuticos
CON TODO COMBINA INCA KOLA Gaseosas

Las indicaciones geograficas

Las indicaciones geograficas son signos que se utilizan para identificar productos y su relacion con el
lugar geografico donde son producidos. Las indicaciones geograficas comprenden a las
denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia.

La indicacion de procedencia es el medio que informa sobre el lugar de produccion de un bien, por
ejemplo, las frases “made in China” o “hecho en Perd”.

Por su parte, las denominaciones de origen, las cuales corresponden a la denominacién de un pais, de
una region o de un lugar determinado que se refiere a una zona geografica especifica, son utilizadas
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®. Las denominaciones de origen resultan de vital importancia para la proteccidon de las
condiciones exclusivas que poseen algunos productos que se generan en el territorio nacional; de esa
manera, es que puede concederse proteccidn juridica a condiciones particulares que la naturaleza le
ha concedido a determinas zonas geograficas.

El Perd es un pais con una diversidad impresionante de condiciones climaticas, por lo que resulta
frecuente que gocemos de productos que alcanzan caracteristicas exclusivas gracias a la compleja
geografia en la que se producen u obtienen. Por ejemplo, el Pisco es un destilado de uvas obtenidas
en los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna (especificamente en los valles de
Locumba, Sama y Caplina), es decir, nuestra bebida de bandera podra ser considerada como tal,
Unicamente si su insumo principal, las uvas, son obtenidas en las citadas zonas geograficas. Ello no
significa que no se pueda elaborar ninguna bebida alcohdlica (destilado de uva) con uvas obtenidas en
zonas geograficas diferentes, sin embargo, en ese caso, el producto no podrd denominarse Pisco, sino,
Unicamente aguardiente o destilado de uva.

4 DECISION 486.
De las Denominaciones de Origen

Articulo 201.- Se entendera por denominacién de origen, una indicacion geografica constituida por la denominacién de un pais, de una regién o de
un lugar determinado, o constituida por una denominacidn que sin ser la de un pais, una region o un lugar determinado se refiere a una zona
geografica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputacidn u otras caracteristicas se deban exclusiva
o esencialmente al medio geografico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.
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El objetivo es proteger legalmente la procedencia de un producto, cuyas caracteristicas se deben
exclusivamente al elemento geografico que influye en su produccidn o generacidn. Esta condicion
indica una calidad unica y exclusiva en el producto, que lo hace especial frente a los demas que existen
en el mercado.

El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas concederd
autorizaciones de uso5, por ello, las denominaciones de origen solamente pueden ser utilizadas por
guienes han obtenido la autorizacidn respectiva por parte de la autoridad competente que, en nuestro
caso, es la Direccién de Signos Distintivos del Indecopi.

La proteccién de las indicaciones geogréficas al igual que los demas signos distintivos, se encuentra
condicionada al principio de territorialidad, por lo que su ambito de proteccion no se extendera mas
alla del territorio del pais que la concede. Sin embargo, el derecho internacional a través de los tratados
ofrece una alternativa de solucion, puesto que la necesidad de proteger las indicaciones geograficas
es de vital importancia para mantener la exclusividad del pais en la cual se generan los productos. Asi,
existen tratados internacionales que permiten una proteccion reciproca entre las partes que lo
conforman®.

Existen muchas denominaciones de origen nacionales y extranjeras con las que interactuamos
constantemente. Asi, resulta comun que en el mercado nacional se ofrezca Tequila, Café de Colombia,
Roquefort o Champdn (Champagne).

Hasta el momento el Peru ha reconocido diez denominaciones de origen peruanas,
las cuales son: Pisco, Maiz Blanco Gigante Cusco, Chulucanas, Pallar de Ica, Café Villa

Rica, Café Machu Picchu Huadquiina, Zapallo Loche Lambayeque, Maca Junin-Pasco,
Aceituna de Tacna y Cacao Amazonas Peru.

5 DECRETO LEGISLATIVO N° 1075
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.

6 Desde el afio 2005 el Peru es parte del Arreglo de Lishoa, que es el tratado internacional mas importante sobre proteccion de denominaciones de
origen, el cual tiene veintinueve paises signatarios y que da origen al sistema de Lisboa, que es un mecanismo que permite la proteccidn reciproca
de denominaciones de origen entre todos los Estados parte del tratado.
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El sistema de reconocimiento de derechos sobre signos distintivos en nuestro pais cuenta con algunos
principios en los que se sustenta. Apreciar estos principios va a ser reiterativo a lo largo del desarrollo
de los temas de esta unidad, dado que su existencia es trascendental para conocer nuestro sistema de
derechos. Los principios mas importantes son tres: el principio de inscripcidn registral, el principio de
especialidad y el principio de territorialidad.

El principio de inscripcion registral

Este principio establece que el nacimiento del derecho se produce luego de la inscripcion en el registro
respectivo’. Es decir, la titularidad de un derecho se encuentra condicionada a su registro.

Este principio resulta elemental para entender que bajo nuestro ordenamiento juridico no es posible
invocar un mejor derecho sobre un signo por haberlo usado previamente en el mercado. Es por ello
gue el solo uso no determina que exista algin derecho que pueda ser protegible. Sin embargo, se debe
tener presente que este principio contempla dos excepciones: los signos notoriamente conocidos y los
nombres comerciales.

Cabe indicar que, el registro de la propiedad industrial presenta la caracteristica de ser un registro
publico y se ampara en el principio de publicidad?.

El principio de especialidad

El principio de especialidad debemos entenderlo como la posibilidad de proteger un signo unicamente
con relacion a productos/servicios iguales o vinculados.

7 DECISION 486
Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Si bien el referido articulo refiere a las marcas, los articulos 179, 184 y 189 de la Decision 486, disponen que, para los casos de lemas comerciales,
marcas colectivas y marcas de certificacion, respectivamente, seran aplicables, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de Marcas. En
ese sentido, el principio recogido en el articulo 154 de la Decisidén 486, se extiende a los lemas comerciales, marcas colectivas y marcas de
certificacion.

8 DECRETO LEGISLATIVO N° 1075
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 Direccion competente establecerd la forma de organizacion de sus respectivos registros y dictara las disposiciones de inscripcion que sean
necesarias.

CODIGO CIVIL

Articulo 2012.- Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones.
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Este principio resulta de vital importancia para la determinacién de riesgo de confusidn, puesto que,
por ejemplo, el derecho que se quiera oponer a una solicitud de registro, solamente lo serd en la
medida gue ambos signos se refieran a los mismos productos/servicios o productos/servicios
vinculados. Este criterio se evaluard con mayor detalle en el desarrollo del punto correspondiente al
riesgo de confusion®.

Una excepcidn al principio de especialidad puede encontrarse en las marcas notorias, cuyo detalle lo
revisaremos en el apartado correspondiente.

El principio de territorialidad

Por aplicacion del principio de territorialidad la proteccién conferida en cada pais se rige por la ley
nacional respectiva, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales. Por ello, la proteccién
otorgada a un signo distintivo por la ley nacional de un determinado pais esta limitada al territorio de
ese pais.

En el caso peruano tenemos una cantidad importante de leyes que regulan el derecho sobre los signos
distintivos®®, las cuales se complementan con otro nimero importante de normas provenientes de
tratados internacionales, siendo las normas mds importantes aquellas que derivan de las Decisiones
de la Comunidad Andina, propiamente la Decisién 486 que, para los efectos de nuestro estudio,
constituye la ley especial de la materia, sin perjuicio de las normas nacionales que la complementan.

En consecuencia, debemos entender que los derechos protegidos por las leyes de los diferentes paises
solamente se extenderan al territorio de soberania de dichos paises. Por tanto, no seria posible que en
el Peru se invoque la proteccion de un signo registrado fuera de nuestro territorio, salvo que exista
alguna disposicién proveniente del derecho internacional que habilite tal posibilidad.

9 La Clasificacion de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificacidn internacional de productos y servicios que se aplica para el
registro de marcas. La undécima edicion entro en vigor el 1 de enero de 2017. Esta compuesta de 34 clases de productos (clases 1 a 34) y 11 clases
de servicios (clases 35 a 45).

Si bien el Pert no es parte del Arreglo de Niza, el articulo 151 de la Decision 486 dispone que 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.

En el siguiente enlace puede encontrar la lista resumida de clases de productos y servicios, segun la Clasificacién de Niza:
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/0/TitulosClasificacionNiza2017.pdf/2ac6ef66-96c8-4d8b-8656-57d749103fa8

10 En el silabo del curso pueden encontrar a las principales disposiciones normativas.
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CAP[TULO 2: LAS MARCAS

2.1. Las marcasy los requisitos de proteccion

Al ser la marca el signo distintivo mas utilizado en el mercado, la doctrina y la legislacién han coincido
en trasladar la mayoria de sus disposiciones a los demds signos distintivos, especialmente respecto a
los requisitos para acceder a registro, sus alcances y la duracidn de su proteccion®®.

El concepto juridico de marca ha sido definido por el articulo 134 de la Decisidon 486, el cual establece
que constituird marca cualguier sigho que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado
y que, podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion grafica.

Las marcas pueden estar conformadas por palabras o combinacién de palabras, imdagenes, figuras,
simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, letras, nimeros,
forma o envase de los productos. Asimismo, la legislacidn contempla la posibilidad de registrar algunos
signos que no son visibles como los sonidos y los olores'. El uso de estos elementos o la combinacion
de los mismos, puede determinar que los signos sean denominativos, figurativos, mixtos vy
tridimensionales, tal como podemos apreciar a continuacién:

Signos denominativos:

Marca ‘ Distingue
TOYOTA Automoviles
ADIDAS Prendas de vestir

FANTA Bebidas gaseosas

1 por ejemplo, los articulos 179, 184 y 189 de la Decision 486, disponen que, para los casos de lemas comerciales, marcas colectivas y marcas de
certificacion, respectivamente, seran aplicables, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de Marcas.

12 DECISION 486

El articulo 134 de la Decision 486, establece que podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los nimeros;

e) un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacién de los sighos o medios indicados en los apartados anteriores.
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Signos figurativos:

Y

(Distingue: neumaticos)

&

(Distingue: Articulos deportivos)

Signos mixtos:

>BCP>

i otz

(RANaFRIA

Signos tridimensionales:
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Es necesario cumplir dos requisitos para que un signo se constituya en marca y pueda acceder a su
registro, a saber: la aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado y la representacién
grafica.

La aptitud distintiva de la marca debe evaluarse como aquella caracteristica que le permite
individualizarse ante el publico y por medio de la cual logra convertirse en un elemento indicador de
origen empresarial. No se trata de que la marca facilite al publico a identificar al productor o
empresario que la coloca en el mercado, sino que sea percibida como un signo que proviene de un
empresario en particular, independientemente si se conoce 0 no su identidad.

De esa manera, no sera posible que a través de algunos elementos los empresarios logren esta
asociacion. Por ejemplo, una linea que no presenta ningln tipo de caracteristica o color especial o un
conjunto de caracteres de origen asidtico no resultaran aptos para ser utilizados en el comercio como
elementos diferenciadores, tal y como apreciamos en las siguientes imagenes:

LISV F

Resulta improbable que algunos de los signos reproducidos puedan ser percibidos como la marca que
distingue al producto que se encuentra en el mercado. Una linea serd percibida Unicamente como una
forma y no como el elemento que identifica al producto y, en el caso de los caracteres, la generalidad
del consumidor peruano no podrd recordar con exactitud las formas de los mismos, por lo que no
podra identificarlos inequivocamente cuando necesite adquirir nuevamente el producto. En ambos
casos vemos cOmo es que algunos elementos por si mismos no resultan utiles para ser utilizados en el
trafico mercantil, es decir, no son aptos para distinguir productos o servicios en el mercado.

Por su parte, la representacion grafica, corresponde a la posibilidad de que, a través de un medio
grafico, la marca sea perceptible a la vista y pueda representarse siempre en forma inequivoca. Este
requisito guarda relacion con la necesidad de publicitar y de hacer inmutable el registro de la marca,
puesto que lo contrario implicaria no conocer con exactitud el signo sobre el cual recae el derecho de
su titular®,

Las marcas sonoras:

Dentro de las marcas no tradicionales encontramos a las marcas sonoras, a través

de las cuales es posible identificar origenes empresariales por medio de melodias o

sonidos. Probablemente algunas marcas sonoras nos resulten familiares, tales

como el silbido de D’onofrio o el rugido de un leén de Metro-Goldwyn-Mayer. En

estos casos, el requisito de representacion grafica puede ser cumplido con la
._@-. presentacion de la partitura de la melodia y en el caso de un sonido no melédico
d del espectrograma (sonograma) correspondiente. Veamos, a continuacién, un

ejemplo:

13 Traduccién al idioma japonés de la palabra CELEBRACION. Fuente: Google Translate.

4 Existe un grupo de marcas denominada no tradicionales, tales como las marcas olfativas, cuyo tratamiento genera algunas cuestiones entre las
diferentes autoridades marcarias a nivel mundial, puesto que, para estas marcas, la representacion grafica es un requisito cuyo cumplimiento no
resulta del todo claro. Sin perjuicio de ello, nuestra legislacidn establece como condicién indispensable que todas las marcas deben ser susceptibles
de representacion grafica.
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2.2. La distintividad

Hemos indicado que la funcién mds importante que cumplen las marcas en el mercado es la de
facilitarle a los competidores la posibilidad de diferenciarse entre si, lo que se convierte también en
una herramienta indispensable en favor del publico, el cual podra elegir los productos o servicios de
acuerdo a sus intereses. Asimismo, hemos visto que todas las marcas deben cumplir el requisito de ser
elementos aptos para ser utilizados en el mercado.

El examen de distintividad se realiza tomando en cuenta los productos o servicios a los que se aplique
la marca, siendo posible, por ejemplo, que algunas marcas resulten distintivas con relacién a algunos
productos y servicios y no lo sean con relacidn a algunos otros?®.

La doctrina ha diferenciado a los signos en cuanto a su relacidon con los productos o servicios en signos
de fantasia, arbitrarios y evocativos. Los signos de fantasia son aguellos que carecen de significado en
nuestro idioma o cuyo significado no es conocido por el publico; los signos evocativos son aquellos que
[levan implicito un mensaje o informacién sobre el producto pero que no lo hace en forma directa
(podriamos decir que sugieren), necesitando un esfuerzo del publico para identificar dicho mensaje o
informacién; mientras que los signos arbitrarios son aquellos gue presenta un significado pero que no
guarda relacién con los productos o servicios a los que se aplica.

Ejemplos de signos de fantasia:

Distingue: reagrupamiento de diversos productos

Reebok

Distingue: prendas de vestir

Ejemplos de signos evocativos:

Marca Para distinguir:
BIOCARDIO Productos farmacéuticos
DULCIMAX Chocolates, confiteria,

LA GRAN FRUTA Expendio de bebidas,
restauracion

15 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través de la Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso N° 268-1P-2015,sefialé que la marca
tiene como funcidn principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante
naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilizacién del
signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.
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Ejemplos de signos arbitrarios:

(YA V-,Par';‘.'ﬁﬁ/".
LI

Distingue: fosforos

%plotonitos

Distingue: calzado

En nuestro pais la proteccion de las marcas se concede por un plazo de diez afios que podra renovarse
en forma ilimitada por periodos iguales. Asimismo, el titular del registro contard con seis meses
adicionales contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para renovarlo. Esto se denomina
plazo de gracia para la renovacion.

Este plazo de proteccién se aplica a todos los signos distintivos por igual, salvo a las denominaciones
de origen, cuya vigencia de proteccion se encuentra condicionada a la subsistencia de las condiciones
que motivaron su reconocimiento.

El registro de una marca determinara que su titular puede disfrutar de un conjunto de derechos que
se inician con el uso exclusivo del signo registrado, el cual sustentara la decision del titular de realizar
acciones de disposicién de su derecho (faceta positiva), asi como de defensa (faceta negativa). Este
derecho al uso exclusivo tiene la caracteristica de ser monopdlico, es decir, el Estado solamente
reconocera al titular de la marca como su legitimo propietario, derecho que se extiende en todo el
territorio nacional.

La faceta positiva del derecho de marcas implica que el titular podra realizar todos los actos necesarios
para obtener beneficios por la explotacion de su derecho, tales como, licencias, transferencias,
constitucién de garantias, etc. Por su parte, la faceta negativa comprende a las acciones que el titular
tendra que desplegar para hacer prevalecer su derecho, bajo este escenario encontramos las acciones
tendientes a impedir el uso y registro de signos idénticos o similares a su marca.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, ha sefialado que para que la marca pueda desempenar
sus funciones bdsicas en una economia competitiva, el ordenamiento juridico otorga al titular el
derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una
positiva y otra negativa. La dimensién positiva implica que el titular de la marca esta facultado para
usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensién negativa implica que el titular de la
marca estd facultado para prohibir que terceros la registren o usen?®.

16 pronunciamiento contenido en la Resolucién N° 956-2019/TPI-INDECOPI.
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2.5. Las marcasy sus funciones

Las tres funciones principales que cumplen las marcas son: la funcién indicadora de origen empresarial,
la funcién indicadora de calidad y la funcién condensadora de reputacion.

La funcion indicadora de origen empresarial

La funcidon mds importante que cumplen las marcas en el mercado es la de facilitarle a los competidores
la posibilidad de diferenciarse entre si, lo que se convierte también en una herramienta indispensable
del publico, el cual podrd contar con un elemento para identificar los productos o servicios de su
interés.

Cuando el publico se encuentra frente a la oferta del mercado, va acumulando una cantidad de
informacién importante, la que le permitird identificar, primero, la oferta de aquellos productos que
son de su interés y, segundo, la forma por la que estos productos se diferencian entre si. Este proceso
es el que convierte a las marcas en el elemento indispensable para competir, en tanto, el consumidor
las utilizara para establecer sus preferencias, mientras que el empresario para diferenciarse y hacer
solida su participacion frente a la competencia.

Para Ferndndez-Névoa la marca desempeiia un papel informativo: atestigua ante los consumidores
que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido fabricados o
distribuidos por una misma empresa?®’.

Cuando el objetivo del publico es buscar en el mercado los productos de su interés, es probable que
se encuentre con mucha informacion alrededor de lo que busca; en ese escenario, las marcas
simplifican considerablemente la informacién que el publico necesita. Vamos con un ejemplo:

Miguel necesita comprar algunos productos como parte de su alimentacion diaria y
decide iniciar su compra buscando arroz. Al llegar al establecimiento comercial se
encuentra con una gran cantidad de bolsas de arroz de color rojo, cuyo precio en
todos los casos es el mismo. Miguel toma la bolsa que tiene mas cerca, realiza el
pago y la lleva. Luego de preparar el arroz, obtiene un producto muy sabroso, por

lo que decide regresar al establecimiento comercial y comprarlo nuevamente.

Al llegar al establecimiento comercial, Miguel se encuentra nuevamente con una
gran cantidad de bolsas de arroz de color rojo, cuyo precio en todos los casos es el
mismo, lo cual, hace imposible que Miguel pueda identificar el arroz que comproé el
dia anterior.

En el caso de Miguel, el resultado de su busqueda hubiera sido completamente diferente, si todas las
bolsas no hubieran sido de color rojo, sino que, por el contrario, cada una hubiera tenido un elemento
que las diferencie adecuadamente, independientemente del precio. De esa forma, la determinacién
del origen empresarial es la herramienta que facilita que el publico adquiera lo que necesita y que los
empresarios se diferencien convenientemente de sus competidores.

7 Fernandez-Ndvoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas (Madrid: Marcial Pons, 2001), 61.
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La funcidén indicadora de calidad

Las marcas no solo trasladan informacién del origen empresarial, sino que le permiten al publico
realizar evaluaciones respecto a la calidad del producto o servicio, a fin de que esa evaluacidn se
convierta en una herramienta adicional en su proceso de eleccion.

En el punto anterior habiamos hecho referencia a la informacién que el publico utiliza para culminar
sus procesos de eleccién, hecho que conduce a la determinacidn de la indicacidon de procedencia
empresarial. Este primer nivel, por llamarlo de ese modo, continda en su proceso de adecuacién de
intereses entre empresarios y consumidores, permitiendo que estos ultimos adicionen una cuestién
valorativa y, en cierto modo, subjetiva.

Asi, la calidad con la que el publico se encuentre en los productos o servicios identificados por la marca,
permitira que el empresario fidelice a su marca frente a un grupo de consumidores, quienes luego de
la informacién obtenida en sus procesos de eleccidn agregardn valores y particularidades que
incrementaran la diferenciacién con las demas marcas.

La funcion condensadora de prestigio

Hemos revisado las funciones de indicacidn de origen empresarial y de calidad, donde, esta ultima
resultaria como una consecuencia natural del éxito en la indicacién de origen empresarial.
Efectivamente, trasladar a la mente del publico la asociacién de una marca con calidad es el resultado
de una estrategia intensa que genera resultados de diferenciacién muy especiales.

Debemos tener en cuenta que no todas las marcas pueden desempenfiar esta funcion, puesto que se
reserva para aquellas que han logrado trasladar a la mente del publico un significado de calidad.

Luego de que una marca ha implantado en la mente del publico una caracteristica de calidad, el
empresario habra logrado que esa caracteristica sea percibida como una forma de participacion que
lo diferencia en el mercado. De esa manera, la asignacion de prestigio o buen nombre va a determinar
el éxito de la marca en las preferencias del publico, lo que redundara en mayores ventas e ingresos®,

Sabemos que el registro de una marca no es requisito indispensable para participar del mercado, sin
embargo, si existe una obligacidn de usar la marca registrada a efectos de evitar la pérdida de ese
derecho precisamente por esa falta de uso.

Al respecto, el articulo 166 de la Decision 486 dispone que 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 efectua su comercializacidn en el mercado.

De esa manera, la falta de uso de una marca puede determinar la pérdida del derecho a través del
procedimiento de cancelacion de registro, el cual constituira el medio para sancionar ese supuesto.

18 El reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la figura que permite a las marcas que su prestigio sea aprovechado legalmente
y le proporciona algunas condiciones especiales que las marcas comunes no poseen. Este supuesto lo revisaremos en un apartado siguiente.
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Una accidn de cancelacion no podra interponerse antes de transcurridos tres afnos
contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion que agote el

procedimiento en el que se concedio el registro de la marca respectiva en la via
administrativa.

2.7. Las licencias y transferencias de marcas

El derecho exclusivo concedido al titular de una marca le permite desplegar una serie de decisiones a
efectos de explotarla y de ello generar rentas. Dentro de estas decisiones se encuentran los actos de
disposicion, entre los que encontramos a las licencias de uso o transferencias.

Muchas veces nos hemos preguntado cémo funcionan los mercados de las franquicias y cémo es
posible que las marcas que identifican a los negocios puedan usarse a nivel global. Esto sucede gracias
a que los contratos que dan origen a las franquicias estan compuestos por una gran cantidad de
condiciones de diferente indole entre las partes.

Las franquicias no existirian si no fuera posible mantener la exclusividad de los derechos de propiedad
intelectual. El objetivo de una franquicia es que la estructura del negocio pueda establecerse en
diferentes lugares, por diferentes operadores, pero que el publico identifique a todos ellos con las
mismas caracteristicas de calidad o prestigio.

Para que este resultado sea posible, cada operador deberd usar todos los elementos que distinguen al
negocio, donde encontramos en forma indispensable a las marcas. De esa manera, todo contrato de
franquicia involucra una licencia para usar las marcas que forman parte del negocio. En el mercado
peruano existen muchos casos exitosos que funcionan bajo el modelo de las franquicias, en los que
apreciamos cémo las licencias de uso de marcas permiten una via de crecimiento y rentabilidad tanto
para el titular como para los que operan las franquicias. Asi, podemos ver:

Fuente: www.elcomercio.pe
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Por otro lado, las transferencias representan una via igual de iddnea para rentabilizar el éxito de una
marca en el mercado, puesto que el precio que se pague por la misma se determinara en funcién al
valor alcanzado por la marca y esto le permitira al titular rentabilizar todo el esfuerzo realizado por
hacerla exitosa. Recordemos que toda adquisicion empresarial incluye a la propiedad intelectual, la
misma que se valorizard y se incluirad en el precio de transferencia®.

Nuestra legislacidn ha considerado a un grupo de supuestos especificos como prohibiciones de registro
de marcas, las cuales se dividen en absolutas o relativas. Seran prohibiciones absolutas aquellas que
se refieren a la imposibilidad de que un signo pueda ser registrado cuando por si mismo no resulta util
para distinguir los productos o servicios que pretende identificar en el mercado (articulo 135 de la
Decision 486); mientras que las prohibiciones relativas se configuraran cuando el signo afecte derechos
de terceros (articulo 136 de la Decisién 486). A continuacion, revisaremos las principales prohibiciones
de registro:

Prohibiciones absolutas
e Signos que carezcan de distintividad

Conforme se explicd en el numeral 2 de este capitulo, la capacidad de un signo para poder crear
distincidn con relacién a los productos o servicios a los que se aplica es lo que conocemos como
distintividad. Todos los signos que carezcan de tal condiciéon no podrdn acceder a registro.

e Signos que consistan en formas usuales o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza
o la funcion de dicho producto o del servicio de que se trate

Muchos de los productos que utilizamos en el mercado presentan caracteristicas comunes como
resultado de su uso extendido, del cumplimiento de alguna funcién relacionada al uso del producto o
una caracteristica propia atribuida a su naturaleza. Por ello, se ha establecido que sobre dichas formas
no recaigan derechos de propiedad a través del registro de marcas, puesto que, por las finalidades
antes mencionadas, estas resultan necesarias en el uso de los productos. A continuacién, vemos
algunos ejemplos:

Fuente: www.mercadolibre.com

19 DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

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 inscripcidn. 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 organizacidén de sus respectivos registros y dictara las disposiciones de inscripcidon que sean
necesarias.
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Fuente: www.amazon.com

Supongamos que se conceden derechos sobre marcas constituidas por las formas que acabamos de
apreciar, el resultado seria que el titular tendria derechos de exclusiva sobre las mismas,
encontrandose habilitado a impedir que terceros sin su autorizacién puedan utilizarlas. Ese hecho
resultaria perjudicial para el mercado, puesto que se trata de formas que por un lado son necesarias
para el uso de los productos y, ademas, no son caracteristicas por las que el publico asocie la existencia
de un origen empresarial.

e Signos que consistan en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica

La razén para no permitir el registro de signos que contengan caracteristicas referidas a ventajas
funcionales o técnicas en el uso de los productos, es que podriamos encontrarnos frente a un supuesto
gue es materia de proteccién a través del régimen de las invenciones, que por su naturaleza tienen
una proteccion limitada en el tiempo, mientras que el registro de una marca otorga un derecho de
exclusiva temporalmente condicionado a una vigencia de 10 afios, pero renovable por el mismo
periodo en forma indeterminada; ademas, dada la funcién que cumplen estas caracteristicas el publico
no las relacionara con un origen empresarial determinado.

Fuente de la imagen: www.modelos.com

e Signos constituidos por elementos descriptivos

Los elementos descriptivos son aquellos que se utilizan para informar sobre algunas caracteristicas de
los productos o servicios, como la calidad, el valor, procedencia geografica, entre otros. Estos
elementos cumplen una finalidad muy importante en el trafico mercantil, puesto que, permitiran a los
empresarios informar sobre las caracteristicas de sus productos o servicios ofertados; mientras que
para el publico seran utiles para orientar sus preferencias a los productos o servicios que presenten
caracteristicas de su interés.
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En ese sentido, estos términos deben ser de libre uso por parte de los empresarios. Ademas, el publico
los percibird Unicamente como elementos que describen caracteristicas de los productos y servicios,
mas no como elementos diferenciadores de origen empresarial®®. Asi, revisemos los siguientes
ejemplos:

Distingue

100% ALGODON PERUANO Prendas de vestir
ARROZ INTEGRAL Arroz
GASOLINA SIN PLOMO Combustibles

Signos constituidos por elementos genéricos

Un elemento genérico corresponde al nombre con el que se designan los productos o servicios y su
funcidn, al igual que los elementos descriptivos, es de mucha utilidad en el mercado. Dado que estos
elementos son utilizados para denominar a los productos y servicios, resultaria perjudicial que sobre
ellos se concedan derechos de propiedad, puesto que se impediria su utilizacion en el mercado, por lo
que deben ser de libre uso para los agentes. Ademas, el publico los percibird Unicamente como
designaciones de los productos o servicios, mas no como elementos diferenciadores de un origen
empresarial. Asi, revisemos los siguientes ejemplos:

Distingue
PYE DE MANZANA Postres
SERVICIOS LEGALES Servicios legales
CLINICA ODONTOLOGICA Servicios
odontoldgicos

Signos constituidos por designaciones usuales

Un término usual corresponde a la forma en que comiUnmente puede designarse a un producto o
servicio. Si bien no es la designacién que corresponde al producto o servicio, su uso extendido y
conocido determina que tenga el mismo efecto de la designaciéon correcta. Las designaciones usuales
pueden constituirse por las jergas, las cuales pueden llegar a formar parte del lenguaje generalizado
de una colectividad. En ese sentido, el publico los percibira Unicamente como elementos que designan
a los productos o servicios, mas no como elementos diferenciadores de un origen empresarial. Asi,
revisemos los siguientes ejemplos:

20 Mediante Resolucién N° 1123-2017/SPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual denegé el registro de la marca PANETTONE DI
MILANO, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza. La Sala determind que, respecto a la clase 30, la
denominacion PANETTONE DI MILANO informa directamente a los consumidores que tipo de producto (pan dulce) distinguird, asi como la
procedencia geografica de los mismos; resultando, por tanto, una denominacion descriptiva.
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Marca Distingue
LOMPA Pantalén
TABA Calzado
CHELA Cerveza

e Signos engaifosos

No podrdn registrarse como marcas los signos que puedan engafiar sobre la procedencia geogréfica,
la naturaleza, el modo de fabricacién, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se trate.

Esta prohibicién tiene como objetivo impedir que la marca proporcione informacién falsa sobre las
caracteristicas que puede presentar, lo cual resultaria perjudicial para un consumidor que se ve
inducido a adquirir el producto por la informacién que otorga la marca. Asi, podemos mencionar los
siguientes ejemplos:

Marca Distingue
IRROMPIBLE Vasos de vidrio
FULLCUERO Prendas de vestir

sintéticas
TODONATURAL Gaseosas

Prohibiciones relativas

e Elriesgo de confusion
Antes de pasar a revisar las principales prohibiciones relativas, resulta necesario conocer la definicién
de riesgo de confusion, lo cual resulta indispensable para identificar los supuestos en los que algunas

prohibiciones de registro puedan ser aplicadas.

Para determinar el riesgo de confusién entre dos o mas signos debe considerarse dos elementos: la
semejanza entre los signos y la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican los signos.
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o El examen de semejanzas:

Se encuentra referido a la evaluacién comparativa entre signos, a fin de determinar si los elementos
que presentan resultan suficientes para diferenciarlos o, por el contrario, determinan su similitud?..

El examen de semejanzas puede realizarse tomando en consideracidn los elementos denominativos,
graficos o conceptuales. La evaluaciéon de los aspectos denominativos y gréficos dependerd, segun el
caso, si los signos presentan tales elementos respecto de los cuales podra realizarse el examen de
semejanzas correspondiente. El examen de los elementos conceptuales se realizara cuando los signos
sean susceptibles de contar con un significado y, a partir de ello, establecer similitudes o semejanzas
entre los mismos. Un ejemplo de examen de semejanzas conceptuales podemos apreciar a
continuacion:

En este caso, mediante Resolucién N°3412-2015/DSD-INDECOPI, recaida en el Expediente N° 577782-
2014, la Direccion de Signos Distintivos denegd el registro del solicitado por considerar entre otros
aspectos, que los signos resultan conceptualmente semejantes. Asi, la Direccién afirmdé que desde el
punto de vista conceptual se advierte que la denominacién CARRERA XTREMA (que sera entendida por
el publico usuario como carrera extrema), que conforma al signo solicitado, constituye la traduccidn al
castellano de la expresion en idioma inglés XTREME RACING (la cual, debido a su tamafio y ubicacidn,
constituye el elemento denominativo de mayor relevancia en la marca registrada), traduccidon que es
conocida por la generalidad de los usuarios de la clase 41 de la Clasificacion Internacional, en razén del
uso de éstos términos en el mercado; en ese sentido ambos signos vistos en su conjunto hacen alusidon
a_un mismo concepto, esto es, a una competencia de velocidad con un alto grado de dificultad y/o

peligros.

o Naturaleza de los productos o servicios

El segundo elemento del examen de riesgo de confusidn es la evaluacion de la naturaleza de los
productos o servicios, para lo cual debemos tener en consideracién al principio de especialidad. Este
principio debemos entenderlo como la posibilidad de proteger una marca Unicamente con relacion a
productos/servicios iguales o vinculados.

21 DECRETO LEGISLATIVO 1075
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 tendrd en

cuenta, principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciacion 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 comercializacién o prestacion;

d) El caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacién en el mercado; y,

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
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En ese sentido, el examen de la naturaleza de los productos nos condiciona a determinar si entre los
productos o servicios a que se refieren los signos, existe identidad o vinculacién, evaluando
cuidadosamente caracteristicas como la finalidad, destino, sustituibilidad, complementariedad, sector
de consumidores, forma de comercializacion/prestacion, entre otros.

En el sector de la moda, es comun que las empresas participen en la produccidn y venta de diferentes
productos, identificAandose en todos los casos con una misma marca, la cual puede identificar
perfumes, relojes, carteras y prendas de vestir. Al respecto, apreciamos que cada producto
mencionado pertenece a una clase de la Clasificacion de Niza diferente, presentandose las clases 3
(perfumes), 14 (relojes), 18 (carteras) y 25 (prendas de vestir). De ese modo, existen motivos para
determinar que los referidos productos, a pesar de pertenecer a clases distintas, se encuentran
vinculados en razén de complementariedad, forma de comercializacion o destino de consumidores.

o Clases de riesgo de confusidn

El riesgo de confusién puede generarse de dos formas: riesgo de confusién directo y riesgo de
confusién indirecto.

El primero se refiere al escenario en que el publico adquiere un producto asumiendo erréneamente
que se trata de otro, es decir, los signos presentan caracteristicas iguales o muy similares, que
determinan que el publico asuma que se trata del mismo signo, cuando no lo es. Por ejemplo, se
pretende registrar el signo URMALEOL y se encuentra registrada la marca URMALIOL, donde las
pronunciaciones son extremadamente similares.

Por su parte, el riesgo de confusion indirecto se presenta cuando el publico identifica las diferencias
entre los signos, pero debido a algunas caracteristicas entre ellos, este sera inducido a asumir que
pertenecen al mismo origen empresarial.

Mediante Resolucion N° 0018-2016/TPI-INDECOPI, recaida en el Expediente N° 595419-2014, la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual, luego de evaluar la existencia de riesgo de confusién entre el
signo VALE VALE y logotipo y la marca registrada VALE (Certificado N° 190651), determiné que: (...) aun
cuando el publico consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gréficas entre los
signos en comparacién, el hecho de que estos incluyan de manera relevante en su conformacién el
término VALE — el cual conforme consta en el Informe de Antecedentes no se encuentra registrado a
favor de terceros como elemento de mayor relevancia en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial-
constituye un supuesto de confusién indirecta, ya que podria inducir al publico consumidor a creer que
el signo solicitado constituye una variacion de la marca registrada o una nueva linea de los productos
que distingue dicha marca.

e Signos que resultan confundibles con marcas, nombres comerciales y lemas comerciales
registrados y/o solicitados a favor de terceros con anterioridad

Los signos que afectan los derechos de titulares y solicitantes previos de marcas, nombres comerciales
y lemas comerciales podran ser denegados mientras entre estos exista riesgo de confusién, el cual
debera determinarse conforme a lo expuesto en el punto anterior.

Nos preguntamos cdmo es posible saber si un signo puede resultar confundible con alguna marca,
nombre comercial o lema comercial registrado o solicitado con anterioridad, puesto que existe una
cantidad muy grande de estos signos en el registro publico de la propiedad industrial o en etapa de
tramitacion.

[i Indecopi e



GABRIEL BENITES ARRIETA

Para responder esa pregunta, el Indecopi, a través de la Direccién de Signos Distintivos, pone a
disposicion del publico las busquedas de anterioridades, las cuales nos permiten obtener resultados
por criterios de busqueda con relacién a la denominacién o a elementos graficos, con el fin de conocer
si existen signos similares registrados o solicitados con anterioridad. Si bien se trata de un documento
gue solo tiene caracter referencial y no determina el otorgamiento o denegatoria de un signo, es un
instrumento sumamente Util que permite identificar potenciales escenarios donde un signo solicitado
puede afectar derechos de terceros, lo cual motivaria su denegatoria?.

e Signos que afecten la identidad o prestigio de personas

Esta prohibicidn tiene como objetivo proteger los intereses de aquellas personas que han alcanzado
un reconocimiento ante la generalidad del publico, ya que es comun encontrar productos identificados
0 acompafiados por marcas conformadas por el nombre, apellido, firma o seuddnimo de personajes
famosos, con el objeto de que ese reconocimiento sirva de incentivo para que el publico adquiera el
producto. Igualmente, la prohibicidn de registrar estos signos busca proteger los intereses del publico,
al evitar que asuma erréneamente que una marca cuenta con el respaldo del prestigio de una persona
famosa.

Ahora bien, nos preguntamos entonces, cdmo es que existen marcas conformadas por nombres de
personajes famosos. La condicién para el registro de estas marcas es que exista previamente el
consentimiento de la persona autorizando que la marca incorpore su nombre o el elemento que la
identifique.

A continuacién, veamos el caso en el que se solicito el registro del siguiente signo:

Asociacion o

((///,fifmfz& KO/M&’{(&/ ;

INSTITUTO UNIVERSIDAD
Mario
Vargas
Llosa

Contra dicha solicitud interpuso oposicion Mario Vargas Llosa, solicitando que el signo sea denegado
dado que la inclusién de su nombre afecta su identidad y prestigio.

22 Mayor detalle de esta herramienta la encontraremos en el capitulo 3.
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Mediante Resolucién N° 2545-2011/CSD-INDECOPI, la Comisién de Signos Distintivos denegd el
registro del signo solicitado, al considerar que afecta la identidad y prestigio del escritor peruano Mario
Vargas Llosa®.

e Signos que afecten el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero

Los elementos de propiedad intelectual interactian constantemente entre si cuando son utilizados en
el mercado, siendo bastante frecuente que los signos distintivos se encuentren acompafiados de
dibujos de personajes o disenos graficos, cuya proteccién puede resultar independiente del derecho
sobre la marca. Por esa razon, la industria creativa debe cuidarse de que los elementos que se
incorporan en una marca, en caso correspondan a obras de terceros, se efectle con la autorizacién
correspondiente.

Para resguardar estos fines es que se establecié que la prohibicidn de registro se aplica si no se cumple
con presentar la autorizacidon del titular de la obra o del derecho de propiedad industrial incorporado
en la marca que se solicita.

e Los signos notoriamente conocidos

La declaracién de notoriedad es el mayor reconocimiento que puede recibir un signo distintivo en
funciéon a su uso y/o conocimiento entre el publico. La notoriedad se encuentra reservada a aquellos
signos que con una presencia importante e intensa han generado un nivel de reconocimiento en
funcidn a su calidad, influencia, prestigio, etc.

Este amplio conocimiento genera que surja a su favor una proteccion mas amplia que aquella que
poseen los signos comunes y cuya proteccion se produce luego de que se ha demostrado que el signo
es merecedor de ese reconocimiento.

Por lo general, las marcas y todos los signos se encuentran destinados a sectores de consumidores o
usuarios determinados, lo cual se conoce como sector pertinente; ello permitira evaluar si en dicho
sector el nivel de conocimiento y/o publicidad de la marca ha conducido a la verificaciéon de que se
trata de un signo notorio. A continuacién, podemos apreciar algunas marcas que han sido reconocidas
como notoriamente conocidas:

Google

Fuente: www.google.com

2 La Comision, al evaluar la afectacidn a la identidad y prestigio de Mario Vargas Llosa, sefiald lo siguiente:

De la documentacidon presentada por el opositor se puede apreciar que el nombre MARIO VARGAS LLOSA corresponde a un escritor peruano, cuyo
éxito ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional, siendo una de sus principales distinciones la de haber obtenido el PREMIO NOBEL
DE LITERATURA 2010.

Con ello ha quedado demostrado que bajo el nombre MARIO VARGAS LLOSA el sector pertinente del publico consumidor identifica a una persona
distinta del solicitante, quedando por determinar si el signo solicitado afecta la identidad o prestigio del opositor.

En el presente caso, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominaciéon ASOCIACION CENTRO CULTURAL INSTITUTO UNIVERSIDAD MVL
MARIO VARGAS LLOSA y logotipo, el cual presenta en su conformacion el nombre completo MARIO VARGAS LLOSA (nombre de pila y apellido) el
mismo que identifica o individualiza a la persona del opositor.

En consecuencia, la Comisidn considera que el signo solicitado ASOCIACION CENTRO CULTURAL INSTITUTO UNIVERSIDAD MVL MARIO VARGAS LLOSA
y logotipo, afecta la identidad y el prestigio del conocido escritor peruano MARIO VARGAS LLOSA.
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ety

Fuente: www.coca-colacompany.com

Fuente: www.nike.com

Ademas de la proteccidn contra el riesgo de confusidn, las marcas notorias se encuentran protegidas
contra el aprovechamiento injusto del prestigio y contra el riesgo de la dilucidn de su fuerza distintiva
o de su valor comercial o publicitario.

o Proteccion contra el aprovechamiento injusto del prestigio

Para que una marca haya alcanzado la condicién de notoriamente conocida previamente debe haber
consolidado su presencia en el mercado, a través de caracteristicas que le permitieron alcanzar ese
reconocimiento por parte del publico. Por ello, es comun que este tipo de marcas reciban no sélo el
conocimiento extendido por la generalidad del publico, sino también reconocimiento en funcién a
calidad y prestigio.

De acuerdo a ello, resulta mas que justificado que un empresario que ha logrado implantar una marca
en funcién a su prestigio y calidad, reciba una proteccién por ese resultado. Esta proteccion busca
evitar que una marca de distinto titular pueda aprovechar este prestigio y eludir la cuantiosa inversion
asumida por el titular de la marca notoria.

o Proteccidén contra el riesgo de dilucion

Una marca notoria ha alcanzado tal condicion por su uso intenso en el sector pertinente, lo cual ha
determinado que el publico de ese sector, la identifique con facilidad cuando requiere alguno de los
productos o servicios por los que es reconocida.

Sin embargo, si muchos empresarios la usan para identificar diversos productos o servicios, el publico
podria perder la referencia de aquellos por los que es reconocida y dejar de asociarla a tales productos
o servicios. Por ello, esta proteccidn se va a extender a todos aquellos productos y servicios que no
guarden identidad o vinculacidn con los que distingue la marca notoria, constituyendo asi, una
excepcidn al principio de especialidad.

Finalmente, debemos resaltar que los signos notoriamente son una excepcidén al principio de
inscripcion registral, por lo que su reconocimiento no puede estar condicionado a su registro, sino,
Unicamente a la demostracidn del conocimiento extendido que cuente en su sector pertinente?,

24 DECISION 486

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,

¢) no sea notoriamente conocido en el extranjero.
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2.9.

L

Limitaciones al derecho

Cuando hicimos referencia a los alcances de proteccion de los derechos de marca, indicamos que el
registro de una marca concede una amplia gama de derecho en favor del titular que le permitira actuar
contra aquellos que afecten su derecho reconocido. Asi, podemos encontrar diversas acciones que
pueden conducir a impedir la venta, distribucion o importacidn de productos infractores al derecho de
marca.

Sin embargo, debemos tener en claro que el derecho al uso exclusivo de la marca no es absoluto y en
atencion a la necesidad de usar marcas de terceros en el mercado, es que la legislacion, a fin de
armonizar los intereses de empresarios y del publico, ha establecido algunas condiciones en las que
los titulares no podran hacer oponible su derecho de exclusiva, determinando que no se requiera la
autorizacion del titular para usar la marca.

Necesidad de identificar oferta o informar al publico sobre ella

Para que los empresarios puedan desarrollar estrategias con el fin de publicitar su oferta frente al
publico, requieren, por ejemplo, brindar informacién sobre los productos que ofrecen. Para ese fin, es
indispensable que pongan en conocimiento de los consumidores la descripcidn basica de los productos
ofrecidos, siendo uno de los elementos mas importantes la indicacién de la marca que los identifican.
Resulta muy habitual que los diferentes establecimientos comerciales usen las marcas de los productos
gue ofrecen con caracter informativo y con el fin de atraer a los consumidores. Para entender mejor
esta excepcion apreciemos el siguiente ejemplo:

PlOZO ea % Ir a Supermercado & IraElectroy Hog

SUPERMERCADO v ELECTROYHOGAR v OFERTASOH! v  CIERRA PUERTAS v

43"
s&m‘g Televisor LG LED
43LM6300

EXCLUSVD

/999 Ea

Precio Online $/1,099

Consola PS&
Hits Bundle 5

/1,599

49”
SMART TV
UHD/4K

S L9 TS 12998 RIS 1,349 |

Precio Online §/1,299 Precio Online 5/1,399 Precic Online 571449

Fuente: Consulta realizada con fecha 14 de septiembre de 2019 en www.plazavea.com.

La imagen que se reproduce corresponde a la oferta de televisores a través de la pagina web de un
supermercado, en la cual pueden apreciarse diferentes productos con sus respectivas caracteristicas,
tales como precio, tamafio y marca.

Imaginemos un escenario donde como regla absoluta no se encuentre permitido el uso de marcas de
terceros. Ello conduciria a que los empresarios no puedan promocionar sus productos a través de
catdlogos como el del ejemplo, lo cual haria improductiva completamente la publicidad, ya que lo que
necesita el empresario es que el consumidor conozca la variedad de los productos que ofrece y el
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publico, por su parte, necesita de esa informacidn para encontrar el producto que se adecue a sus
intereses.

Las importaciones paralelas

El articulo 158 de la Decisidn 486 dispone que 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 econdmicamente vinculada a él.

Esta restriccion determina que el derecho de uso exclusivo de una marca no se extiende a la decisidn
de elegir a los comerciantes del producto. De esa forma, cualquier tercero puede comercializar un
producto legitimamente marcado sin la necesidad de contar con la autorizacion del titular de la marca.

Asi, muchos mercados se ven beneficiados con el ingreso de importaciones de proveedores distintos
alos que tienen relacion directa con el titular de la marca. Este escenario resulta muy frecuente cuando
los productos que no se producen en el pais alcanzan un alto grado de preferencia por parte del
publico. Por esa razén, uno de los mercados mas recurrentes para este supuesto es de la tecnologia,
donde existe una gran cantidad de proveedores y no todos tienen relacién directa con el titular de la
marca.

La condicidn indispensable para que en el caso del ejemplo se pueda aplicar la excepcion, es que los
productos ofrecidos por los diferentes proveedores tengan el origen empresarial del titular de la
marca, es decir, que hayan sido producidos por dicho titular o por alguna empresa relacionada.

Podemos encontrar un ejemplo en las grandes marcas de equipos celulares, donde cada una cuenta
con espacios comerciales exclusivos para sus productos y, ademds, proporcionan servicios de
postventa (garantias). Sin embargo, estos productos podemos encontrarlos en una gran cantidad de
proveedores distintos y en muchos casos a precios diferentes. Bajo ese escenario, el publico decidira
por la opcidon que mejor se adecule a sus intereses.
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CAPITULO 3: PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

3.1.

3.2.

Informacion previa a la presentacién de la solicitud de registro

Las busquedas de anterioridades nos permiten obtener resultados por criterios de busqueda con
relacién a la denominacién o a elementos graficos que queremos incorporar en el signo. Si bien este
instrumento tiene caracter referencial, resulta de mucha utilidad para conocer si existe algun signo
registrado o solicitado con anterioridad que podria resultar confundible con el signo que deseamos
registrar. Asi, podriamos identificar potenciales razones para una denegatoria del signo y evaluar si
decidimos modificarlo a efectos de diferenciarse de los ya existentes en el registro o solicitados con
anterioridad.

INDECOPI BUSCA TU MARCA:
Desde inicios del mes de septiembre de 2019, el Indecopi implementé la
herramienta “Indecopi busca tu marca”, que es una plataforma digital que permite
realizar busquedas gratuitas de antecedentes a través de diversos criterios, como la
denominacion o la titularidad. A través de esta herramienta no solo ha eliminado el
costo de acceder a las busquedas de antecedentes, sino que también constituye una
férmula eco amigable que reduce considerablemente el uso de papel.

-@ = Podemos acceder a la plataforma a través del siguiente enlace:

= https://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio.

busca tu MARCA Q

La presentacién de la solicitud de registro

En esta unidad hemos conocido las principales disposiciones que regulan la existencia de los signos
distintivos en nuestro pais. Ahora conoceremos en forma breve el procedimiento de registro,
revisando sus etapas, requisitos y caracteristicas.

El procedimiento de registro se inicia con la presentacién de la solicitud ante la Direccién de Signos
Distintivos del Indecopi por parte de cualquier persona natural o juridica (sin importar la nacionalidad),
gue es el érgano competente, conforme a ley, que administra el registro de marcas de producto o de
servicio, nombres y lemas comerciales, denominaciones de origen y de cualquier otro signo
distintivo®.

25 Actualmente, la tasa por la solicitud de registro de marca asciende a S/ 534.99. En el siguiente enlace puede encontrar las tasas correspondientes
a los diferentes tramites de registro de signos distintivos.
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3911043/Marcas-TASAS.pdf/65876609-8251-1c64-80bb-b004170c6be5

L
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Luego de presentada la solicitud de registro, la Direccidén de Signos Distintivos cuenta con un plazo de
quince dias para evaluar si la misma cumple con los requisitos de forma?®. Si la solicitud de registro
cumple con tales requisitos, la Direccién ordenara la publicacion de la solicitud en la Gaceta Electrdnica
de la Propiedad Industrial.

Sin_embargo, si en dicha evaluacién la Direccidn advierte que la solicitud no contiene todos los
requisitos de forma, se requerird al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo
de sesenta dias. Si el solicitante no cumple con subsanar las observaciones dentro del referido plazo,
la solicitud se tendrd por no presentada.

La Gaceta Electronica de la Propiedad Industrial (http://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/) es una
herramienta digital y gratuita gestionada por el Indecopi, que tiene como uno de sus objetivos la
publicacidon de las solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial. La informacién
contenida en ella es de utilidad para que todas las personas puedan revisar las publicacionesy, en caso
consideren que podria existir una afectacion a sus derechos, formular oposicion.

Este es un ejemplo de una publicacién efectuada en la Gaceta Electrdnica de la Propiedad Industrial?”-

Nro. de Expediente:  811318-2019/DSD  Fecha de Publicacién: ~ 2019-09-02 Fecha limite para Oposicion: 2019-10-15
Fecha de Presentacion: 2019-08-16

Signoe Solicitado : —

FRANISABEL ﬁp&_) fle Solicitud: MARCA DE PRODUCTO ’

Solicitante(s): REYES RIOS MARLENY, de Pert

Producto(s):

Prendas de vestir

Clase:

25

26 DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

Articulo 50.- Solicitud de registro de una marca

La solicitud de registro de una marca debera presentarse ante la Direccion 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 reproduccidn 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;
0 una representacién gréfica 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 estard 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 direccion del representante legal del solicitante;

e) la firma del solicitante o de su representante legal;

f) la indicacidn de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin reivindicacion de grafia, forma o
color; y

g) la indicacién 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 Clasificacion Internacional de Productos y Servicios de Niza, precedido cada grupo por el nimero 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.

27 En la misma podemos apreciar el cumplimiento de los requisitos de forma, tales como la indicacion del signo solicitado, la precisién de los
productos que pretende distinguir el signo, la identificacién del solicitante, entre otros.

li Indecopi



DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Para los efectos de la solicitud de registro, uno de los aspectos mas importantes es la fecha de
presentacion, la misma que podria no ser aquella que corresponda al momento de recepcion de la
solicitud de registro, puesto que, esto se encuentra condicionado al cumplimiento de determinados
requisitos?. El incumplimiento de alguno de esos requisitos va a determinar que la solicitud de registro
no cuente con una fecha de presentaciéon valida para el procedimiento de registro, lo cual es
independiente de la fecha de recepcién de la documentacion. El solicitante tendra un plazo de sesenta
dias habiles para subsanar el incumplimiento, si cumple con ello, la fecha de la subsanacién sera
considerada como fecha de presentacidn de la solicitud; si no cumple, la solicitud sera considerada
como no presentada?.

La fecha de presentacidn de una solicitud de registro permitira determinar la prelacién a favor del
solicitante, quien tendrd un mejor derecho frente a todas las solicitudes presentadas con posterioridad
a la suya.

Para aclarar cualquier duda sobre la fecha de presentacidn, tenemos el siguiente ejemplo:

Usted decidié presentar una solicitud de registro de marca el dia 8 de agosto de
2019 y ese mismo dia la unidad de tramite documentario del Indecopi recepciona
su solicitud de registro. Sin embargo, usted olvidé precisar los productos que
pretende distinguir con la marca. La Direccion de Signos Distintivos advierte esa
omisién y le formula un requerimiento, a efectos que en un plazo de sesenta dias

habiles cumpla con precisar los productos a distinguir con la marca. Usted cumple
con dicho requerimiento el dia 22 de agosto de 2019. En ese sentido, la fecha de
presentacion de la solicitud no sera el dia 8 de agosto de 2019, que corresponde a
la recepcion de la solicitud por la unidad de tramite documentario del Indecopi,
sino, el 22 de agosto de 2019, fecha en la que cumplié con todos los requisitos
establecidos.

28 Articulo 52.- Fecha de presentacion de la solicitud

Se considerara como fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcidn por la Direccion competente, siempre que al momento de su
recepcion hubiera contenido por los menos lo siguiente:

a) la indicacién 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 reproduccién de la marca tratdndose 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; y,
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 Direccién 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 notificacién. Si dentro del plazo establecido, se subsanan tales requisitos, la Direccién 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.

29 DECRETO LEGISLATIVO N° 1075
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 prelacién a favor
del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocera tal prelacién cuando quede demostrado lo contrario.
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3.3. Reivindicacion de propiedad

La reivindicacién de prioridad constituye el derecho del solicitante de invocar como fecha de
presentacion de la solicitud, la correspondiente a una solicitud de registro de la misma marca en otro
pais. Esta figura se origina en virtud del Convenio de Paris y se encuentra reservada a todos los paises
miembros de dicho acuerdo. Asimismo, cabe indicar que la reivindicacidn de prioridad también se
encuentra recogida por nuestras normas especiales.

Si se acepta la reivindicacion de prioridad, la solicitud de registro contara con una fecha anterior a su
recepcion en la unidad de trdmite documentario. El solicitante tiene un plazo de seis meses, contado
desde la presentacion de la solicitud, para invocar el derecho de prioridad. Explicamos el derecho de
prioridad con el siguiente ejemplo:

Usted decidié presentar una solicitud de registro de marca el dia 8 de agosto de
2019 y ese mismo dia la unidad de tramite documentario del Indecopi recepciona
su solicitud. Asimismo, el 19 de julio de 2019 usted ha presentado la solicitud de la
misma marca en Argentina, por lo que decide invocar el derecho de prioridad en

virtud a dicha solicitud. La Direccion de Signos Distintivos, luego de revisar la
documentacién?®, acepta la reivindicacion de prioridad y a partir de ese momento,
debera considerar como fecha de presentacion de la solicitud el 19 de julio 2019 y
no el 8 de agosto de 2019.

En conclusidn, la reivindicacién de prioridad es una figura que le permite a una solicitud de registro
contar con una fecha de presentacidn anterior a la que corresponde a su recepcidén por la unidad de
trdmite documentario de la autoridad correspondiente.

3.4. Laintervencidn de terceros - oposiciones

El objetivo de la publicacién del signo en la Gaceta Electrénica es que todas las personas puedan revisar
las publicaciones y, en caso consideren que podria existir una afectacién a sus derechos, formular
oposicion. Las oposiciones pueden presentarse dentro del plazo de treinta dias habiles posteriores a
la publicacidn, la misma que serd notificada a la parte solicitante, para que dentro de un plazo de
treinta dias habiles proceda a contestarla. Asimismo, la oposicion debera cumplir ciertos requisitos,
como los fundamentos en que se sustenta o el ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer!,

30 Debe presentarse una copia certificada por la autoridad del pais donde se tramite la solicitud de registro, donde conste la fecha de presentacion.
31 DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

Articulo 54.- Oposicion La oposicion debera cumplir con los requisitos siguientes:

a) la identificacidn correcta del expediente;

b) el nombre y domicilio de la persona que presenta la oposicién;

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 oposicidn se base en signos graficos o mixtos, debera adjuntarse una reproduccion exacta y nitida de los mismos, tal como fueron
registrados o solicitados.
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3.5. Las oposiciones andinas

Podra presentarse una oposicion en cualquier Pais Miembro de la Comunidad Andina, en base a una
marca registrada o solicitada con anterioridad en cualquier otro Pais Miembro. Esta posibilidad es la
que se conoce como oposicidn andina®2. Para interponer estas oposiciones también se cuenta con un
plazo treinta dias habiles desde la publicacién.

El requisito especial para la interposicién de una oposicidon andina, es la presentacién de copia del
certificado de la marca registrada vigente o de la solicitud de registro en tramite en el Pais Miembro
de la Comunidad Andina que constituya su fundamento. En caso de no cumplir este requisito, el plazo
para la subsanacion serd de dos dias habiles, caso contrario la oposicion andina se tendra por no
presentada.

Veamos el siguiente ejemplo:

Usted es un empresario peruano con algunas marcas registradas en nuestro pais y
advierte que en Colombia se ha solicitado el registro de una marca muy similar a la
suya y para distinguir los mismos productos. Conforme a lo explicado, podra
formular oposicidn a la solicitud de registro colombiana en base al posible riesgo de
confusion con su marca peruana.

Cabe indicar que el requisito que se exige para encontrarse legitimado para

formular una oposicion andina, es la acreditacion del interés real, el cual se
materializa con la solicitud de registro de la marca que sustenta la oposicion en el
pais en el que se formula. De esa forma, la acreditacion del interés real de la
oposicion andina que desea interponer en Colombia en base a su marca peruana,
se materializara a través de la presentacion de la solicitud de registro en Colombia
de la marca peruana (es decir, aquella que tiene registrada en Peru y que sustenta
la oposicion).

3.6. Resolucién de primera instancia

La determinacidn de la instancia competente para emitir un pronunciamiento sobre una solicitud de
registro dependera si algln tercero ha presentado oposicién o no, lo cual, también va a determinar a
la instancia correspondiente que ejercerd competencias como segunda y Ultima instancia
administrativa.

32 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 solicitd el registro de esa marca en cualquiera de los Paises Miembros. En ambos casos, el opositor
deberd 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.
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De esa manera, la Direccion de Signos Distintivos (DSD) si bien es competente para conocer y resolver
en primera instancia todo lo relativo a signos distintivos, los procedimientos contenciosos seran
conocidos exclusivamente por la Comision de Signos Distintivos®3. Asimismo, la Comisién de Signos
Distintivos, conoce en segunda y ultima instancia los recursos de apelacidn interpuestos contra las
resoluciones de primera instancia recaidas en procedimientos no contenciosos.

Los recursos de apelacidn contra resoluciones emitidas por la Comision de Signos Distintivos seran de
competencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

33 Sj bien dicha Comisidn se encuentra al interior de la Direccidon de Signos Distintivos, esta es un érgano colegiado con autonomia técnica y
funcional. Sus competencias se extienden a los procedimientos con oposiciones a solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de
oficio o a pedido de parte; y las acciones por infraccion a los derechos de propiedad industrial bajo su competencia.

li Indecopi



DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. ¢éQué es un signo distintivo?

2. ¢Por qué el uso para fines informativos en el comercio es una excepcién al derecho del titular de usar
en forma exclusiva su marca?

3. ¢Cual es la diferencia entre una marca de producto y un nombre comercial??

4. Revise informacién en Internet sobre las denominaciones de origen protegidas por el Peru e identifique
las caracteristicas que han determinado la proteccion de tres de ellas.
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e Principios Basicos de la Propiedad Industrial - OMPI
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_ 895 2016.pdf

e Decisién 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/02.++01Decision486.pdf/d5223fc0-59f6-
4c3a-b8f3-e960b9%ecalle

e Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la
Decisién 486
https://www.indecopi.gob.pe//documents/1902049/3918907/DL+1075.pdf/72df1e73-af31-238d-
262e-f997814aadf5
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En el capitulo 3 hemos conocido a la herramienta en linea gratuita INDECOPI BUSCA TU MARCA. Ahora,
vamos a utilizarla.

e Para ello, ingrese al link de acceso a la plataforma “Indecopi busca tu marca”:
https://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio. Luego, realice las busquedas fonéticas de
las denominaciones “Estrella” en la clase 2 de la Clasificacion de Niza y “Sony” en la clase 9 de la
Clasificacion de Niza. Revise los resultados y determine segun su criterio si alguna de esas
denominaciones tendria algun impedimento para acceder al registro.

lij Indecopi

busca tu MARCA

li Indecopi 6



GABRIEL BENITES ARRIETA

Revise la Gaceta Electrdnica de la Propiedad Industrial y analice la fecha de publicacién de una solicitud de
registro de un signo denominativo y determine lo siguiente.

Signo solicitado

Clase de los productos o servicios

Solicitante

Fecha de publicacion

Vencimiento del plazo para
formular oposicién
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e las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales e indicaciones geograficas son signos
distintivos reconocidos en la legislacién vigente y se sustentan en tres principios: el principio de
inscripcion registral, el principio de especialidad y el principio de territorialidad. Su proteccién se
concede por un plazo de diez afios que podra renovarse en forma ilimitada por periodos iguales. Este
plazo de proteccidn se aplica a todos los signos distintivos por igual, salvo a las denominaciones de
origen.

e Es necesario cumplir dos requisitos para que un signo se constituya en marca y pueda acceder a su
registro, a saber: la aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado y la representacién
grafica.

e El derecho exclusivo concedido al titular de una marca le permite desplegar una serie de decisiones
a efectos de explotarlay de ello generar rentas. Dentro de estas decisiones se encuentran las licencias
de uso y las transferencias.

e Las prohibiciones de registro de marcas pueden ser absolutas o relativas. Serdn prohibiciones
absolutas aquellas que se refieren a la imposibilidad de que un signo pueda ser registrado, cuando
por si mismo no resulta util para distinguir los productos o servicios que pretende identificar en el
mercado (articulo 135 de la Decision 486); mientras que las prohibiciones relativas se configuraran
cuando el signo afecte derechos de terceros (articulo 136 de la Decision 486).

e Un signo notorio goza de una proteccién especial que, ademads de la proteccion contra el riesgo de
confusién, comprende la proteccidon contra el aprovechamiento injusto del prestigio y contra el
riesgo de la dilucién de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

e la solicitud de registro deberd cumplir determinados requisitos legales para poder tener fecha de
presentacion y determinar el derecho de prelacién a favor del solicitante. Asimismo, luego de
publicada la solicitud de registro en la Gaceta Electréonica de la Propiedad Industrial, cualquier
persona legitimada puede oponerse a la misma dentro del plazo de treinta dias habiles posteriores.
Podra sustentarse una oposicién en base a una marca registrada o solicitada con anterioridad en
algln pais miembro de la Comunidad Andina.
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1. Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/02.++01-Decision486.pdf/2d4e6e59-03a9-
ed91-26d7-332869bf3b47

2. Convenio de Paris
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/09.+08-ConvenioParis.pdf/f41da984-822f-
6bbb-61d9-95dc0d6a7eaf

3. Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la
Decisién 486
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+1075.pdf/72df1e73-af31-238d-262e-
f997814aadf5

4. Fernandez-Névoa, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid: Marcial Pons, 2001.

5. Principios bésicos de la Propiedad Industrial — OMPI
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_ 895 2016.pdf
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UNIDAD 3

ACTIVIDAD MOTIVADORA

1. Revisemos lo siguientes videos:
-https://www.youtube.com/watch?v=GmCwYLZv7KM

-https://www.youtube.com/watch?v=0RL71fXSYfU
-https://www.youtube.com/watch?v=_WFaqWK37R4

2. Luego de revisar los videos, contestemos las siguientes preguntas:

- éCudles fueron los problemas que solucionaron los desarrollos tecnoldgicos o cientificos que nos
muestran los videos?

- ¢De qué manera la sociedad se beneficié con algunos de estos desarrollos tecnoldgicos o cientificos?




GABRIEL BENITES ARRIETA

El objetivo de esta unidad es conocer en forma general el sistema de patentes, disefios industriales y otros
derechos que protegen el desarrollo intelectual. Para ello, repasaremos los principios y caracteristicas mds
importantes de estos derechos, utilizando ejemplos y referencias legislativas. Finalmente, conoceremos las
principales etapas del procedimiento de registro.

La unidad se encuentra divida en tres capitulos:

1. Definicidn, alcances y principios de las invenciones
2. Los disefos industriales y otros derechos protegidos
3. Procedimiento de registro

Durante el desarrollo de cada capitulo definiremos en forma abreviada los conceptos mas importantes para
entender el sistema de administracidon de derechos sobre las invenciones y nuevas tecnologias en el Peru, lo
gue serd complementado con la cita de disposiciones legales y ejemplos.

Finalmente, encontrara algunas preguntas y/o ejercicios de autoevaluacion, orientados a facilitar y consolidar
la comprension de los conceptos mds importantes del desarrollo de esta unidad.

Al finalizar el estudio de esta unidad, los estudiantes deberan:

1. Identificar las caracteristicas y requisitos de las patentes.

2. ldentificar las etapas del procedimiento de registro para la obtencién de patentes.

3. Conocer las caracteristicas mas importantes de los disefios industriales, variedades vegetales,
conocimientos tradicionales, esquemas de trazado de circuitos integrados y secretos empresariales.

La humanidad a lo largo de la historia ha tenido que solucionar un gran nimero de problemas, con el
fin de asegurar su supervivencia, alimentacién, vestimenta, movilizacién, etc. Asi, muchas de las
complicaciones con las que el ser humano se iba encontrando terminaban siendo superadas gracias a
algunas mentes creativas capaces de ofrecer soluciones que antes nadie habia propuesto. Gracias a
esas soluciones muchas actividades se hicieron mas sencillas, lo cual permitié el desarrollo de otras
actividades y especialmente de nuevos conocimientos.

Basta que nos preguntemos como se originaron implementos tan comunes en nuestra vida diaria como
el papel, los boligrafos, los autos, la luz eléctrica o las medicinas, para reconocer lo dificil que seria
nuestra vida sin esos u otros implementos.

En la Unidad 1 pudimos conocer algunos de los descubrimientos o inventos que cambiaron el rumbo
de la historia de la humanidad, tales como, la penicilina o el automdvil y cémo es que estos resultan
de vital importancia para nuestra vida actual. Sin embargo, los descubrimientos e inventos no han
cesado, por el contrario, la humanidad ha ido generando cada vez un nimero mayor, lo que se ha
replicado en muchas de las ventajas que disfrutamos y que nos diferencian sustancialmente de
sociedades anteriores.
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La medicina, las comunicaciones o el transporte constantemente se manifiestan con nuevas
alternativas que se adecuan a nuestras necesidades. Sin embargo, estas nuevas alternativas no serian
posibles si sus desarrolladores no tuvieran el incentivo suficiente para hacerlo.

A continuacidn, vemos algunos inventos cuyo uso se mantiene hasta el dia de hoy:

Patente sobre el cepillo de dientes, concedida
a H. N. Wadsworth en 1857. Tomas Alva Edison en 1880.

Fuente: www.wipo.int Fuente: www.wipo.int

S R

Patente sobre ratén de computadora, concedida

concedida a Seth Wheeler en 1891. a Douglas Engelbart en 1970.
Fuente: www.wipo.int Fuente: http://www.dougengelbart.org

Como hemos apreciado, se trata de inventos sobre los cuales ya no hay derechos de exclusiva, debido
a que su proteccidon temporal ya ha concluido, pero ello no significa que a pesar de que hayan sido
desarrollados hace muchos aios, el uso de estos ya no se encuentre vigente, por lo que resulta claro
el beneficio que hemos recibido como sociedad con la existencia de los inventos.

A través de la propiedad intelectual el Estado concede derechos de exclusiva a fin que sus titulares
cuenten con la garantia de que podran accionar contra aquellos que en forma indebida explotan su
invencidn. Asi, este derecho de exclusiva debe ser el punto de partida para generar un clima que aliente
el desarrollo tecnoldgico, cuyos beneficios no solo recaeran en el titular del derecho sobre la invencion,
sino que la sociedad podrd disfrutar de estas nuevas ventajas y mejorar muchos aspectos de su vida.
Asimismo, tal y como veremos en el apartado correspondiente a los modelos de utilidad, la propiedad
intelectual no solo reconoce derechos sobre las creaciones nuevas, sino que también permite proteger
las mejoras sobre productos ya existentes.
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Razones para patentar sus invenciones:

1. Derechos exclusivos: las patentes proporcionan los derechos exclusivos que
habitualmente permiten a su PYME utilizar y explotar la invencion por un periodo
de 20 anos a partir de la fecha de presentacidn de la solicitud de patente.

2. Sdlida posicidn en el mercado: gracias a estos derechos exclusivos, usted estara
en condiciones de impedir que otras personas utilicen comercialmente su invencion
patentada, reduciendo de esta manera la competencia y adquiriendo una posicion
de prestigio en el mercado.

3. Mayor rendimiento de las inversiones: habiendo invertido una considerable
cantidad de tiempo y dinero en el desarrollo de productos innovadores, al amparo
de estos derechos exclusivos, su PYME podria comercializar la invencion
permitiéndole obtener un mayor rendimiento de las inversiones.

4. Oportunidad de vender la invencion o cederla bajo licencia: si opta por no
explotar usted mismo la patente, puede venderla o ceder los derechos a otra
empresa para que la comercialice bajo licencia, lo cual supondra una fuente de
ingresos para su PYME.

5. Aumento del poder de negociacion: si su PYME se halla en curso de adquisicion
de derechos para utilizar las patentes de otra empresa, por medio de un contrato
de licencia, su cartera de patentes aumentara su poder de negociacion. Es decir,
cabe la posibilidad de que sus patentes resulten muy interesantes para la empresa
con la que usted negocia y su empresa podria concretar un acuerdo de concesion
mutua de licencias mediante el que, en resumidas cuentas, ambas empresas
podrian intercambiar derechos de patentes.

6. Imagen positiva de la empresa: Cabe la posibilidad de que empresas asociadas,
inversores y accionistas consideren que las carteras de patentes son una muestra
del alto nivel de conocimientos técnicos, especializacion y capacidad tecnoldgica de
su empresa. Esto puede resultar util a la hora de recaudar fondos y buscar socios
empresariales y podria aumentar el valor de su empresa en el mercado.

Fuente: www.wipo.int

Resultaria imposible que la legislacién proporcione una lista taxativa sobre todas las actividades que
pueden involucrar materia patentable. Sin embargo, la legislacidn si nos proporciona una lista que
comprende a todo aquello que no podra ser considerado como invencion y aquello que no serd
patentable. A continuacion, conozcamos estas exclusiones:
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No se consideran invenciones® No seran patentables?

f.

a. los descubrimientos, las teorias cientificas a. lasinvenciones cuya explotacién

y los métodos matemadticos; comercial en el territorio del Pais
Miembro respectivo deba impedirse

b. eltodo o parte de seres vivos tal como se necesariamente para proteger el

Epcllfeptran enla Inaturlaleza, I'OT ETCJIC,eﬁos orden publico o la moral. A estos
= 9g'c°5 rELIrElEs G TEEE lelele e efectos la explotacion comercial de

existente en la naturaleza o aquel que Rk ., . .

. . . una invencion no se considerara

pueda ser aislado, inclusive genoma o ia al ord ibli |

germoplasma de cualquier ser vivo EEIEIEIC O_r én pu !co 0 a. a

natural; moral solo debido a |a existencia de
una disposicion legal o
c. las obras literarias y artisticas o cualquier administrativa que prohiba o que

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 légico, como tales; y,

las formas de presentar informacion.

regule dicha explotacion;

b. lasinvenciones cuya explotacidn
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 invencidn 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
solo 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
bioldgicos para la produccion de
plantas o animales que no sean
procedimientos no biolégicos o
microbioldgicos;

d. los métodos terapéuticos o
quirdrgicos para el tratamiento
humano o animal, asi como los

métodos de diagndstico aplicados a
los seres humanos o a animales.

1 Articulo 15 de la Decision 486.

2 Articulo 20 de la Decision 486.
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Los Estados reconocen la proteccion de las invenciones a través de las patentes, que se encuentran
representadas por el titulo que define la invencidn sobre la cual recae la proteccidén y a quien se
reconoce como titular de la misma. Este titulo es el reconocimiento de un derecho de propiedad
intelectual y, como tal, el titular podrd extender ese derecho a los efectos propios del ejercicio de un
derecho de propiedad, especialmente, prohibir y autorizar el uso. Las patentes pueden recaer sobre
invenciones y modelos de utilidad.

Patentes de invencion

El articulo 14 de la Decisién 486, dispone que 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 aplicacién industrial®. Se conceden por un
plazo de veinte afos contado desde la fecha de presentacion de la solicitud.

A continuacién, conoceremos los requisitos necesarios para obtener una patente de invencién:

La novedad:

Una invencién serd nueva cuando no exista en el dominio publico o privado otra tecnologia que
proporcione la misma o similar solucion a la que proporciona dicha invencién.

La ley establece como primera condicién para que un invento pueda ser patentado que el mismo debe
ser nuevo y para ello, no debera estar comprendido en el estado de la técnica.

El estado de la técnica (denominado también como estado del arte o arte previo) es la circunstancia
gue comprende toda la informacidn que se encuentra accesible al publico a través de comunicaciones
escritas, orales o de cualquier indole, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro de
la invencidn. Se aplica utilizando el conocimiento disponible en el campo técnico de la invencion.

La novedad se analiza en forma universal y no se restringe al territorio del pais en el que se solicita el
registro de la invencidn. Por ello, para el andlisis de la novedad, la determinacidn del conocimiento

comprendido en el estado de la técnica se extiende a todo el mundo.

El inventor contard con un plazo de gracia de un afio, por lo que no se considerara como divulgacion
el acto por el cual hace publica su invencidn hasta un afio antes de solicitar la patente.

El nivel inventivo:

El analisis del nivel inventivo permite determinar el problema técnico gue la invencidn se encarga de
solucionar, lo cual permitira verificar si la misma se encuentra o no en el estado de la técnica.

Si unainvencion resulta obvia para las personas versadas en el campo técnico de la invencién, la misma
no serd protegible, ya que no cuenta con nivel inventivo, puesto que la solucidn técnica que se propone
ya se encuentra disponible en el dominio publico.

3

DECISION 486

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.
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Aplicacién industrial:

Un invento tendrd aplicaciéon industrial cuando pueda ser replicado o utilizado en cualquier tipo de
industria. Asi, se garantiza que la invencidon podra ser utilizada en el mercado, a través de su

reproduccidn con el fin de explotacién.
Ejemplos de patentes de invencion:
Inmovilizador de asaltantes

(Titulo N° 9122)

twinialio

¥

s 1

Inventor: Daniel Rodolfo Travi Prochazka
Fuente: Direccién de Invenciones y Nuevas
Tecnologias

Resumen: Comprende una caja chata en forma de
paralelepipedo, dos puertas unidas al
paralelepipedo por sus costados mediante
bisagras, una chapa eléctrica, unos receptaculos
en cuya cavidad posee un tubo hueco, un resorte
empujador, una pesa, y unas cuerdas unidas a
varios anzuelos; el inmovilizador entra en accion
cuando una persona presiona un interruptor,
liberando las cuerdas amarradas a varios anzuelos
y cada uno amarrado de una pesa que se
encontraba dentro de la caja paralelepipédica, los
anzuelos se enganchen en las ropas, piernas,
brazos y cuerpo del ladrén, inmovilizandolo para
evitar el robo.

[i Indecopi

Botella para bebidas que tiene una tapa
desmontable con cubierta del pico para beber
(Titulo N° 9354)

Inventor: Richard Francis Cisneros Mecedo
Fuente: Direccidn de Invenciones y Nuevas
Tecnologias

Resumen: La invencion se refiere a una botella para
bebidas con una tapa desmontable que incluye una
tapa interior acoplada a la boca de la botella y una
tapa exterior o cubierta montada de modo que
pueda girar sobre dicha tapa interior. Un pico para
beber se extiende desde la tapa interior. La tapa
exterior o cubierta se puede trabar en una posicion
cerrada que cubre el pico para beber. El
desenganche de un botdn pulsador se activa para
destrabar la tapa exterior para que ésta pueda girar
a una posicién tal que el pico para beber quede al
acceso del usuario. La tapa exterior se puede
separar de la tapa interior moviendo a la tapa
exterior mas alld de una posicion abierta. Un asa
arqueada en la tapa exterior se mantiene en una
posicidn replegada en una ranura en la tapa exterior
0 se mueve a una posicion desplegada. El asa
arqueada se desconecta de la tapa exterior cuando
es movida mas alld de la posicion desplegada. El
botdn pulsador para desenganchar la tapa exterior
cerrada se encuentra encerrado en un tunel en la
tapa interior.
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Modelos de utilidad

El articulo 81 de la Decisién 486, dispone gque se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma,
configuracién o disposicién de elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo
u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
utilizacidn o fabricacién del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o
efecto técnico que antes no tenia.

El modelo de utilidad es la herramienta que protege las modificaciones o mejoras sobre productos
existentes, que le permitan una funcionalidad adicional o distinta. De conformidad con el articulo 15
de la Decisidon 486, no se consideran modelos de utilidad a las obras plasticas, las de arquitectura, ni
los objetos que tuvieran Unicamente caracter estético, asi como tampoco, los procedimientos y las
materias excluidas de la proteccion por la patente de invencidn.

Las patentes de modelo de utilidad se conceden por un plazo de diez aifios contado desde la fecha de
presentacion de la solicitud.

Novedad:

Se aplica el mismo criterio que para las patentes de invenciéon, esperando que la ventaja técnica
propuesta por el modelo de utilidad no se encuentra en el estado de la técnica.

Ventaja técnica:

Si bien los modelos de utilidad tienen como punto de partida un producto ya existente, su
particularidad radica en que van a proporcionar una funcionalidad o ventaja adicional a la que
originalmente tenia dicho producto. Dado que el modelo de utilidad se origina a partir de un producto
ya desarrollado, no requiere contar con nivel inventivo.

Los modelos de utilidad son especialmente relevantes para la proteccién de la capacidad de innovar
adicionando funciones técnicas adicionales a productos y que pueden representar modificaciones

trascendentales en su uso.

Ejemplos de modelos de utilidad:

° li Indecopi



Soporte para Utiles de aseo

(Titulo N° 778)

Inventor: José Mario Gutiérrez Romero
Fuente: Direccion de Invenciones y Nuevas
Tecnologias

Resumen: Se refiere a un soporte para utiles de
aseo que comprende 3 niveles, donde en el
primer nivel tiene un espacio para colocar
pastas dentifricas, un segundo nivel con
espacios perpendiculares para colocar cepillos
dentales y maquinas de afeitar; y, un tercer
nivel con espacios horizontales para colocar
jabon; siendo que el segundo y tercer nivel
tienen esponjas para la absorcidn de liquidos;
dicho soporte se puede fijar a la pared mediante
tornillos y/o parches adhesivos

li Indecopi

Arco de soporte giratorio para dispositivo
tactil
(Titulo N° 865)

Inventor: Richard Francis Cisneros Mecedo
Fuente: Direccion de Invenciones y Nuevas
Tecnologias

Resumen: La presente invencion se trata de un Arco
de soporte giratorio para dispositivo tactil que
sostiene  cualquier medida de dispositivo
electrénico, puesto que este arco de soporte esta
compuesto por una base que presenta agujeros
para ser empotrado a la cama mediante tornillos;
que en el mismo pasante abierto se desliza un tubo
que mueve todo el arco segun la altura que se desea
posicionar. Tiene tres brazos extensibles que forma
un arco, de las cuales permite la articulacién de
izquierda a derecha y como también el ajuste
vertical de arriba abajo segln la medida que tiene
con un pin de seguridad, puesto que una de sus
bases contiene a un soporte; este componente estd
unido de manera que los sujetadores
conjuntamente giran 360° de arriba y abajo; asi
como, conseguir un movimiento de derecha a
izquierda, evitando tropiezos o estorbos sobre la
zona que desea utilizar. Este soporte se coloca en la
parte trasera de la cabecera de una cama o en otras
zonas de empotre o que tengan una superficie plana
y permite hacer diversas actividades, sin la
necesidad de tener en las manos el dispositivo tactil.

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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Una solicitud de patente en muchos casos es el resultado del trabajo conjunto de una pluralidad de
personas, en la que no solo participa el inventor, sino también algunos otros interesados a quienes la
legislacién también va a darles la posibilidad de disfrutar de derechos sobre la patente.

El inventor es la persona natural que ha realizado un proceso de creacién o investigacién y ha obtenido
como resultado el desarrollo de un nuevo conocimiento. La legislacién reconoce que el derecho sobre
la patente pertenece al inventor?, pero este podra ceder sus derechos en favor de terceros; siendo
que, la solicitud de registro deberd indicar el nombre del inventor cuando este no sea quien solicite la
patente. El autor siempre sera una persona natural, mientras que los titulares de la patente podran
ser personas naturales o juridicas.

Si la solicitud ha sido presentada por una persona distinta al inventor, deberd presentarse el
documento de cesidn que acredite que este ha cedido los derechos que se deriven de la solicitud y del
eventual otorgamiento de la patente.

No es extrafio que en un procedimiento de solicitud de patente el solicitante, el inventor y el titular no
sean la misma persona, siendo en este ultimo en quien recaen los derechos que se conceden sobre la
patente, encontrandose legitimado para explotarla en forma exclusiva.

Una patente determinara que su titular puede disfrutar de un conjunto de derechos, que se inician con
el uso exclusivo, el cual sustentara la decision del titular de realizar acciones de disposicién de su
derecho (faceta positiva), asi como de defensa (faceta negativa). Este derecho al uso exclusivo tiene la
caracteristica de ser monopdlico, es decir, el Estado solamente reconocerd al titular de la patente como
su legitimo propietario, derecho que se extiende en todo el territorio nacional.

La faceta positiva implica que el titular podra realizar todos los actos necesarios para obtener
beneficios por la explotacion de su derecho, tales como, licencias, constitucién de garantias, etc. Por
su parte, la faceta negativa comprende a las acciones que el titular tendrd que desplegar para hacer
prevalecer su derecho, bajo este escenario encontramos las acciones tendientes a impedir el uso y
registro de elementos que afecten los derechos concedidos en la patente.

Cabe precisar que, para el caso de las patentes de invencion, la vigencia del derecho se encuentra
condicionada al pago de una anualidad, que corresponde a una tasa anual que debe pagarse a fin de
mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud en tramite. La falta de pago de la tasa anual
producird la caducidad de la patente o de la solicitud de patente®.

4 DECISION 486
Articulo 24.- El inventor tendra derecho a ser mencionado como tal en la patente y podra igualmente oponerse a esta mencion.
5 En el siguiente enlace podra encontrar las tasas correspondientes al pago de anualidades:

https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3821452/DIN.6.+Mantenimiento+de+Vigencia+de+Solicitud.pdf/c9289a91-cdf5-f69¢-100b-
33778d233blc.
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Las licencias obligatorias

El titular de una patente de invencidn se encuentra obligado a explotarla, a través de la produccion
industrial del producto patentado, asi como la importacion, junto con la distribucién y comercializacidon
del producto patentado®.

Las licencias obligatorias son la excepcién al derecho de exclusiva que recibe el titular, puesto que el
Estado sancionard la no explotaciéon de la patente con la posibilidad de que un tercero pueda
explotarla, otorgandole para ello, una autorizaciéon, sin que medie el consentimiento del titular. El
plazo estipulado para que algun interesado pueda solicitar una licencia obligatoria es que, a la fecha
de la solicitud, hayan transcurrido tres afios desde la concesién de la patente o cuatro desde su
solicitud (el que resulte mayor).

Ademads de la no explotacién de la patente, las licencias obligatorias también pueden concederse entre
otras razones, por interés publico, por emergencia o seguridad nacional.

Las importaciones paralelas

El articulo 54 de la Decisién 486 dispone que 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 econdmicamente vinculada a él.

Esta limitacidn resulta similar a la que se aplica en el caso de las marcas, por lo que, si el titular ya
realizd actos de comercio sobre su producto patentado en cualquier parte del mundo, pierde el control
sobre este y su derecho no se extiende a detener la libre comercializacidn de dicho producto.

Otras limitaciones al derecho

El articulo 53 de la Decision 486, establece algunos supuestos adicionales que limitan el derecho de
exclusiva sobre la patente. Asi encontramos entre otros, los siguientes:

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 invencién
patentada.

c) actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de investigacion cientifica o académica.

6 Articulos 59 y 60 de la Decision 486.
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CAPITULO 2: LOS DISENOS INDUSTRIALES Y OTROS DERECHOS

2.1.

Los disefios industriales

Un disefio industrial podra recaer sobre la apariencia particular del producto, la misma que Unicamente
tiene un rol ornamental, excluyéndose cualquier ventaja técnica o funcional del producto. De ese
modo, el disefio industrial se encuentra exceptuado de cumplir con los mismos requisitos de
registrabilidad que corresponden a las patentes de invencién o de modelo de utilidad, ya que no les
resulta aplicable la evaluacién de nivel inventivo, aplicacion industrial o ventaja técnica. Asi, el requisito
a cumplir para poder obtener el registro de un disefio industrial es la novedad.

La apariencia del producto puede resultar de la reunién de lineas o combinacién de colores, o de
cualguier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuracién, textura o
material. El requisito es que ninguna de estas condiciones altere la finalidad del producto, ya que la
proteccion Unicamente comprende a caracteristicas de orden ornamental o estético.

Asi, la legislacion excluye de la posibilidad de ser registrados como disefios industriales a aquellos
disefios cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la
realizacidon de una funcién técnica, que no incorpore ningln aporte arbitrario del disefiador’.

Sin embargo, es frecuente que un producto que se origina en virtud a una invencién o modelo de
utilidad necesite contar con un disefio industrial, el cual serd ajeno a la finalidad técnica del producto.
Asi, serd posible encontrar una interaccion entre invenciones protegidas por patentes o modelos de
utilidad con disefos industriales.

A continuacién, podemos ver algunos modelos de utilidad registrados en nuestro pais:

Autobus Mochila en forma de conejo
(Titulo 5078) (Titulo 5078)

Inventor: Gotzon Gdmez Sarasola Inventor: Gotzon Gdmez Sarasola

Fuente: Direccion de Invenciones y Nuevas Fuente: Direccion de Invenciones y Nuevas

Tecnologias Tecnologias

Resumen: Forma caracteristica que se muestra Resumen: Forma caracteristica que se muestra

en la figura en la figura

7 DECISION 486

Articulo 116.- No seran registrables:

a) 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;
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Los diseios industriales se conceden por un plazo de diez afios contado desde la fecha de presentacion
de la solicitud.

Nuestra legislacién contempla algunos supuestos bajo los cuales no sera posible reconocer derechos
sobre disefios industriales. El articulo 116 de la Decisién 486, establece gue no seran registrables:

a) 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;

b) los disefios industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de
orden técnico o por la realizacidon de una funciéon técnica, que no incorpore ningln aporte arbitrario
del disefador; y,

c) 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 mecdnicamente o
conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibicidn no se aplicara tratdndose de
productos en los cuales el diseio radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexion
multiple de los productos o su conexidn dentro de un sistema modular.

Un circuito integrado se compone de elementos conectados de una forma particular para cumplir una
funcidn electrdnica. Los circuitos integrados son los que permiten el funcionamiento de los diferentes
productos eléctricos con los que interactuamos a cada momento, tales como radios, televisores o
computadores; a partir de la funcidn que vayan a desempenar, el circuito debe una disposicion de sus
componentes, la misma que se desarrolla a través de la estructuracién del esquema®.

El esquema de trazado de un circuito integrado resultara protegible en la medida que presente una
disposicidn original. Para este efecto, la legislacidn exige que se trate de un esfuerzo intelectual propio
del disefiador y que no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados. La
proteccion sobre el esquema de trazado se concedera por el plazo de diez afios contado desde su
solicitud o desde el ultimo dia del afio en que se haya realizado la primera explotaciéon comercial del
esquema.

Los circuitos integrados resultan indispensables para la industria de los productos electrénicos,
especialmente los que se encuentran destinados a brindar portabilidad, toda vez que podria lograrse
las mismas o mejores funciones de un producto con esquemas de trazados mas pequefios. A
continuacién, podemos apreciar algunos ejemplos:

b) los disefios industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realizacion de una funciéon
técnica, que no incorpore ningun aporte arbitrario del disefiador; y,

c) 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 prohibicidn no se aplicara tratandose de
productos en los cuales el disefio radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexién multiple de los productos o su conexion
dentro de un sistema modular.

8 El articulo 86 de la Decisién 486, define al circuito integrado como 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 funcién electrénica.
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2.3.

2.4.

Fuente: https://www.thomasnet.com Fuente: https://articlefind.wordpress.com

Alcances del derecho

Al igual que las patentes, el reconocimiento de titularidades sobre disefios o circuitos integrados
confieren derechos de exclusiva, que le permitiran a sus titulares realizar acciones de disposicién
(faceta positiva), asi como de defensa (faceta negativa). Este derecho al uso exclusivo tiene la
caracteristica de ser monopélico, es decir, el Estado solamente reconocera al titular como su legitimo
propietario, derecho que se extiende en todo el territorio nacional.

Los secretos empresariales

El sistema legal, a través del sistema de patentes, proporciona proteccidn para todos aquellos
desarrollos del conocimiento que proporcionen soluciones técnicas. Si bien esta proteccion va a
permitir el surgimiento de derechos de exclusiva, esta es de caracter temporal, lo que determinara
gue luego de vencido el plazo de proteccién la patente ingresara al dominio publico.

Una forma distinta de resguardar la exclusividad sobre un invento o solucién técnica es la de
mantenerla secreta, lo cual excluye la posibilidad de que ingrese al dominio publico, puesto que no
serd registrada. Esta modalidad es la que corresponde a los secretos empresariales.

El articulo 260 de la Decisién 486, sefiala que se considerard como secreto empresarial cualquier
informacién 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 gue dicha informacidn sea:

a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuracién y reunién precisa de sus
componentes, no sea generalmente conocida ni facilmente accesible por quienes se encuentran en los
circulos que normalmente manejan la informacién 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.

Asimismo, la referida norma indica que la informacidon de un secreto empresarial podra estar referida
a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de produccidén;
0, a los medios o formas de distribucidn o comercializacion de productos o prestacién de servicios.

El elemento trascendental de los secretos empresariales es su no divulgacién, por lo que queda
completamente descartada la posibilidad de que exista un registro, en tanto, ello significaria que, al
menos, la autoridad encargada de administrar el registro deba conocer el secreto y, con ello, la
informacién que no se quiere divulgar.
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En ese sentido, se trata de una herramienta que podria proporcionar un resguardo que no se encuentra
condicionado a protecciones temporales, pero su naturaleza se mantendra vigente mientras no sea
divulgado, por lo que deberia tenerse un control de riesgos sumamente elevado que evite la
divulgacion.

La propia puesta en el mercado del producto que contenga el secreto es un riesgo alto de poder ser
divulgado o descubierto. La ingenieria inversa o la obligacién de consignar los ingredientes si se trata
de un producto alimenticio, constituyen factores de riesgo que podria hacer perder el caracter secreto.
No obstante, existen algunos casos en los que los secretos empresariales se han mantenido a lo largo
de los afios, siendo el elemento caracteristico de algunas de las empresas mas importantes del mundo,
como el caso de Coca Cola.

Revisemos el siguiente enlace, donde conoceremos algunos detalles adicionales
sobre los secretos empresariales.

https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/06/article_0006.html

2.5. Los sistemas de proteccion sui generis. Derechos sobre variedades vegetales y régimen
sobre conocimientos tradicionales

Las variedades vegetales

La agricultura es una las actividades mas importantes que desarrollan los seres humanos para subsistir,
puesto que representa la fuente principal de aprovisionamiento de recursos alimenticios. De esa
manera, muchos empresarios dedicados al campo de la agricultura compiten entre si no solamente en
funcidn a la cantidad gue ofrecen al mercado, sino también a la calidad.

El desarrollo tecnoldgico en agricultura, a través de variedades vegetales, buscard encontrar
posibilidades de mejorar el rendimiento de la cosecha, la resistencia a condiciones climaticas, asi como
a las plagas, para que algunos productos puedan tener mejores capacidades de reproduccion,
multiplicacién o propagacion. Asi, muchos productos llegan a nuestros hogares gracias a que fueron
desarrollados como variedades vegetales.

En el Perq, las variedades vegetales si bien son entendidas como parte de la propiedad intelectual en
general, estas tienen un tratamiento sui generis, cuyos derechos y limitaciones cuentan con una
legislacién especial.

Se entiende como “variedad vegetal”, al conjunto de individuos botdnicos cultivados que se distinguen
por determinados caracteres morfoldgicos, fisioldgicos, citoldgicos, quimicos, que se pueden
perpetuar por reproduccién, multiplicacién o propagacion®.

° Definicién del articulo 3 de la Decisién 345 — Régimen Comun de Proteccidn a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

li Indecopi °



GABRIEL BENITES ARRIETA

Fuente: www.inia.gob.pe

Requisitos de proteccion:

Para que una variedad vegetal sea reconocida debera ser novedosa, distinguible, homogéneay estable,
debiendo, ademas, presentar una denominacién genérica adecuada.

La novedad tiene el mismo criterio que se aplica para las patentes, por lo que la variedad vegetal no
deberd haber sido divulgada, por ejemplo, a través de la venta o entrega a terceros. La homogeneidad
es la caracteristica que permite apreciar que el resultado de la reproduccién o multiplicacion de la
variedad mantiene los mismos caracteres esenciales. Asimismo, esas caracteristicas particulares
deberan determinar que la variedad se distinga claramente de las demds existentes; las caracteristicas
deben mantenerse inalteradas (homogéneas) de generacidn en generacion. Finalmente, la variedad
debera contar con una denominacién que la designe (genérica), suficientemente distintiva con relacion
al resto de variedades.

Cabe precisar que, la Decision 345, en su articulo 1, establece que el ambito de aplicacidn se extiende
a todos los géneros y especies botdnicas siempre que su cultivo, posesion o utilizacién no se
encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

El reconocimiento de derechos a favor de las personas que hayan creado variedades vegetales serd a
través del certificado de obtentor!®, el mismo que formara parte del Registro Nacional de Variedades
Vegetales, a cargo de la Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi®®.

10 DECRETO SUPREMO N° 035-2011-PCM - REGLAMENTO DE PROTECCION A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES
Articulo 12.- Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas

El Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas debe contener una descripcion de la variedad protegida, nimero del Certificado de Obtentor,
denominacion de la variedad, identificacion del titular del derecho de proteccion y de la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una
variedad cuando sea una persona distinta del titular y cualquier acto juridico que afecte los derechos del obtentor y que haya sido puesto en
conocimiento de la Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias.

11 Debe considerarse que conforme al articulo 18 de la Decision 354, la vigencia del derecho se encuentra condicionada al pago de una anualidad
durante su vigencia.
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Alcances del derecho y limitaciones:

El plazo de la duracion de la proteccidn serd de veinticinco afios para el caso de las vides, arboles
forestales, arboles frutales, incluidos sus portainjertos y de veinte afios para las demas especies,
contados a partir de la fecha de su otorgamiento®2.

Un certificado de obtentor permitira a su titular impedir que terceros realicen sin su consentimiento,
entre otros, los siguientes actos respecto del material de reproduccidn, propagacion o multiplicacién
de la variedad protegida:

a) Produccidn, reproduccién, multiplicacién o propagacion;

b) Preparacidon con fines de reproduccién, multiplicacién o propagacién;

c) Oferta en venta;

d) Venta o cualquier otro acto que impligue la introduccion en el mercado, del material de
reproduccion, propagacién o multiplicacion, con fines comerciales;

e) Exportacion;

f)lmportacion;

g) Posesion para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes.

Por otro lado, el derecho reconocido al obtentor, al igual que los derechos sobre signos distintivos,
invenciones y obras, no son absolutos. La legislacion establece supuestos determinados bajo los cuales
no serd posible ejercer el derecho de exclusiva reconocido con el registro. Por ejemplo, el derecho de
obtentor no permitird impedir que terceros usen la variedad protegida, en el ambito privado sin fines
comerciales o con una finalidad experimental.

Otra limitacién es la que se conoce como el privilegio del agricultor, por el cual, la legislacion establece
gue quien reserve para su propio uso, o venda como materia prima o alimento el producto obtenido
del cultivo de la variedad protegida, no lesiona el derecho de obtentor. Esta limitacidon excluye la
utilizacion comercial del material de multiplicacidn, reproduccién o propagacion, incluyendo plantas
enteras y sus partes, de las especies fruticolas, ornamentales y forestales?3.

Autoridades competentes:

Las competencias para la evaluacidn de solicitudes y otorgamiento de derechos sobre variedades
vegetales recaen en la Direccidn de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi y en la Direccion de
Gestidn de la Innovacion Agraria del Instituto Nacional de Innovacidn Agraria (Inia). A continuacién,
apreciamos las principales competencias de cada una de las entidades involucradas:

12 DECRETO SUPREMO N° 035-2011-PCM - REGLAMENTO DE PROTECCION A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES
Articulo 13.- Plazo de proteccion

El plazo de duracién de la proteccidn serd de veinticinco (25) afios para el caso de las vides, arboles forestales, arboles frutales, incluidos sus
portainjertos y de veinte (20) afios para las demas especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.

13 Articulos 25 y 26 de la Decision 345 — Régimen Comun de Proteccidn a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
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*Se encarga del tramite
de la solicitud.
eAdministra el Registro
Nacional de Variedades
Vegetales.
eProtege los derechos de
los titulares de las
variedades vegetales
registradas.

eEmite opinidn técnica
sobre el cumplimiento
de los requisitos de
distincion,
homogeneidad y
estabilidad de una
variedad vegetal.
*Emite el informe de
registrabilidad de las
obtenciones vegetales

Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias
Direccion de Gestion de la Innovacion Agraria

*Otras establecidas por la solicitadas.
legislacion. «Otras establecidas por la
legislacion.

Los conocimientos tradicionales

La salud es una necesidad que el ser humano tiene que cubrir para poder subsistir, que ha estado y
estara presente durante toda nuestra historia. Ello ha implicado que se adopten diferentes métodos
para solucionar los problemas que complicaban las condiciones de salud de las personas. Si bien a lo
largo de los afos los recursos no han sido los mismos, las necesidades si.

Las diferentes culturas encontraron maneras para afrontar este problema y ello implicé el uso de los
recursos naturales que eran su principal fuente de aprovisionamiento. Esa practica los condujo a
buscar métodos terapéuticos a partir de productos naturales, cuyo resultado (producto medicinal) ha
sido utilizado a lo largo de las generaciones y ha pasado a formar parte del patrimonio inmaterial de
las colectividades.

La sangre de grado es un latex que se obtiene
de la corteza de arboles de la selva peruana
(crotdn lechleri), famoso por sus propiedades
medicinales cicatrizantes y antinflamatorias,
especialmente las de origen gastrico.

La maca es producto de una planta nativa que
crece en los andes peruanos. Es muy
reconocida por sus propiedades para

beneficiar las capacidades fisicas y mentales
de sus consumidores.

Fuente de las imagenes: https://www.amazon-andes.com/es/
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Es probable que en algiin momento hayamos oido, conocido o consumido alguno de los productos de
las imagenes, por referencias o recomendaciones relacionadas a sus caracteristicas medicinales. Las
tradiciones permiten que la informacién se transmita y se mantenga vigente de generacidn en
generacion, siendo esa la forma por la que en casi todos los casos tomamos contacto con los
conocimientos tradicionales.

Muchos pueblos indigenas de nuestro pais han mantenido vinculos directos con la biodiversidad, lo
cual les ha permitido descubrir algunas funciones de las plantas o animales que aplican en el
tratamiento de enfermedades. En muchos de esos casos, la accién terapéutica de esos
descubrimientos ha sido ratificada por la industria farmacéutica, a través de su incorporacion a la
oferta de medicamentos comerciales.

Marco legal de la proteccién:

El sistema de reconocimiento de derechos sobre los conocimientos tradicionales vinculados a recursos
biolégicos tiene como finalidad la identificacion de las practicas ancestrales en las que se originan y
proteger los intereses de las colectividades que los generaron.

El articulo 1 de la Ley N° 27811 establece que el Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de
los pueblos y comunidades indigenas de decidir sobre sus conocimientos colectivos®*. Esta ley define
al conocimiento colectivo como el conocimiento acumulado y transgeneracional desarrollado por los
pueblos y comunidades indigenas respecto a las propiedades, usos y caracteristicas de la diversidad
biolégica. De acuerdo a esta ley, los conocimientos colectivos no pertenecen a individuos, sino al
pueblo indigena y forman parte de su patrimonio cultural, por lo que son inalienables e
imprescriptibles?®,

Los pueblos indigenas son definidos como pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la
formacion del Estado peruano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se
autorreconocen como tales. La denominacidn "indigenas" comprende y puede emplearse como

sinénimo de "originarios", "tradicionales", "étnicos", "ancestrales", "nativos" u otros vocablos®’.

El articulo 5 de la Decision 351 establece que los Paises Miembros ejercen soberania sobre sus recursos
genéticos y sus productos derivados y en consecuencia determinan las condiciones de su acceso®.

Este marco legislativo, es el que propicia las actividades del Estado peruano orientadas a defender
nuestro patrimonio inmaterial, contenido en los recursos genéticos involucrados en los conocimientos
tradicionales.

14 | FY N° 27811, LEY QUE ESTABLECE EL REGIMEN DE PROTECCION DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS VINCULADOS
A LOS RECURSOS BIOLOGICOS

Articulol1.- Reconocimiento de derechos

El Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y comunidades indigenas de decidir sobre sus conocimientos colectivos.

15 Inciso b) del articulo 2.
16 Articulos 10, 11y 12.
7 Inciso a) del articulo 2.

18 DECISION 351, REGIMEN COMUN SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS

Articulo 5.- Los Paises Miembros ejercen soberania sobre sus recursos genéticos y sus productos derivados y en consecuencia determinan las
condiciones de su acceso, de conformidad con lo dispuesto en la presente Decision. La conservacion y utilizacion sostenible de los recursos genéticos
y sus productos derivados, seran reguladas por cada Pais Miembro, de acuerdo con los principios y disposiciones contenidos en el Convenio de la
Diversidad Bioldgica y en la presente Decision.
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Como veremos mas adelante, la Comisidon Nacional contra la Biopirateria detecta cada afio una
cantidad importante de casos, en diferentes paises, en los que se pretende aprovechar en forma
indebida los recursos genéticos de nuestros productos naturales.

Alcances del derecho:

El Estado peruano y la Comunidad Andina han establecido un marco legislativo que busca proteger los
intereses del pais en el aprovechamiento de los recursos genéticos obtenidos de conocimientos
tradicionales de los pueblos indigenas, estableciendo pardmetros para su aprovechamiento.

Por ejemplo, cualquier interesado en acceder a los conocimientos tradicionales con fines cientificos o
comerciales deberad solicitar el consentimiento previo de las organizaciones de los pueblos indigenas
gque posean dicho conocimiento. Asi, uno de los requisitos para obtener la patente de un producto que
involucre el uso de un conocimiento tradicional, deberd presentar el documento que acredite la
licencia o autorizacién para su uso, por parte de las comunidades indigenas.

Los alcances del reconocimiento de derechos sobre conocimientos tradicionales no se extenderdn a
aquellos que se encuentren en dominio publico. Un conocimiento tradicional puede encontrase en
dominio publico cuando este, sus propiedades o usos han sido conocidos por personas ajenas al pueblo
indigena. Este factor puede generarse por uso extendido del conocimiento, asi como por su
antigliedad.

Autoridades competentes:

La Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi, tiene a su cargo el Registro Nacional
Publico de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indigenas y el Registro Nacional Confidencial de
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indigenas, los cuales tiene como objeto preservar vy
salvaguardar los conocimientos colectivos de los pueblos indigenas y sus derechos sobre ellos, asi
como proveer al Indecopi de informacion que le permita la defensa de los intereses de los pueblos
indigenas, con relacidn a sus conocimientos colectivos®.

La Comisién Nacional contra |la Biopirateria, que es presidida por el Indecopi, se encarga de la defensa
de los intereses nacionales relacionados a casos en los que advierta el uso indebido de conocimientos
tradicionales que impliguen la_explotacidn de recursos bioldgicos del pais, especialmente, en el
otorgamiento de patentes.

La biopirateria es la utilizacion indebida de recursos biolégicos o de los conocimientos tradicionales
gue se asocien a dichos recursos, con el fin de desarrollar productos farmacéuticos, industriales,
alimenticios, cosméticos, entre otros.

19 Articulos 16 y 17 de la Ley N° 27811.
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Durante el afio 2018, la Comision Nacional contra la Biopirateria identificé sesenta
y siete casos de biopirateria en el sistema de patentes de diversas oficinas a nivel
mundial durante el 2018, relacionados con el uso indebido de conocimientos
tradicionales vinculados con recursos bioldgicos del pais, de los cuales gané 45,
mientras que los 18 casos restantes atin se encuentran en proceso de solucién

Entre los casos mas resaltantes identificados, figuran los que estuvieron

relacionados al uso de la Sangre de Grado (26), la Maca (24), Sacha Inchi (08), Tara
(03), Camu Camu (02), Pasuchaca (02), Yacén (01), entre otros. Estos casos se
presentaron en paises como los Estados Unidos de América (14), China (11), Japdn
(10), Corea del Sur (04), Uruguay (04), Australia (03), Argentina (03), Europa (03),
Francia (02), Canada (02) y Filipinas (02), entre los mas importantes.

Fuente: https://www.indecopi.gob.pe/en/web/biopirateria.

CAPITULO 3: PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

3.1. Presentacion de la solicitud

En el Perd, la Direcciéon de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi tiene bajo sus competencias
la proteccidn de los derechos otorgados sobre patentes de invencidn, patentes de modelos de utilidad,
disefios industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y certificados de obtentor de
variedades vegetales, asi como cualquier otro derecho que la legislacion sujete a su proteccién. De
igual forma, se encarga de otorgar, declarar, anular, limitar y declarar la caducidad de tales derechos.

De esa manera, el procedimiento de registro se inicia con la presentacién de la solicitud ante la
Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi, que es el érgano competente. Luego de
presentada la solicitud la Direccién cuenta con un plazo de hasta treinta dias para evaluar si la solicitud
cumple con los requisitos de forma?°.

2 DECISION 486

Articulo 26.- La solicitud para obtener una patente de invencion se presentard ante la oficina nacional competente y debera contener lo siguiente:
a) el petitorio;

b) la descripcién;

c) una o mas reivindicaciones;

d) uno o mas dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invencién, los que se consideraran parte integrante de la descripcion;

e) el resumen;

f) los poderes que fuesen necesarios;

g) 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 autorizacidn de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas,
afroamericanas o locales de los Paises Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya proteccidon 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 bioldgico; v,

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 estard contenido en un formulario y comprendera lo siguiente:

a) el requerimiento de concesidn de la patente;

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) 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 direccidn del representante legal del solicitante;

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

h) de ser el caso, la fecha, el nimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente 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 a la misma invencion reivindicada en la
solicitud presentada en el Pais Miembro.

En el siguiente enlace, podrd encontrar las tasas vigentes correspondientes a los tramites de registro:
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3943520/CUADROS+WEB+-+PATENTES+DE+INVENCION+O+MODELO+DE+UTILIDAD.pdf.
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En caso de que la Direccion advierta que no se cumple con alguno de los requisitos de forma, notificara
al solicitante para que complete dichos requisitos. En caso de no cumplir con los requisitos la solicitud
se considerara abandonada. A continuacién, se puede apreciar los plazos para realizar el examen de
forma y la absolucidn de observaciones

Patente de Patente de Disefio
invencion modelo de industrial
utilidad
Examen de forma 30 dias 15 dias 15 dias
Plazo para dos meses un mes 0 s ([aierE 2
absolver (prorrogable por un (prorrogable por un . ,
. . . . . por un periodo igual
observaciones periodo igual) periodo igual)

Las solicitudes de patentes se convierten en publicas luego de transcurridos dieciocho meses para el
caso de las invenciones y doce meses para los modelos de utilidad. Luego de ese plazo, se publicara
automaticamente el resumen de la solicitud en la Gaceta Electrénica de Propiedad industrial. Cabe
precisar que, en caso el examen de forma concluya en forma satisfactoria antes de los plazos referidos,
el solicitante podra requerir el adelanto de la publicacién.

Como se hizo mencion en la unidad 2, la Gaceta Electrénica de la Propiedad Industrial es una
herramienta digital gratuita gestionada por el Indecopi, que tiene como uno de sus objetivos la
publicacidon de las solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial. La informacién
contenida en la Gaceta Electrénica es de utilidad para que todas las personas puedan revisar las
publicaciones y, en caso consideren que podria existir una afectacién a sus derechos, formular
oposicion.

A continuacion, mostramos un ejemplo de una publicacion efectuada en la Gaceta Electrénica de la
Propiedad Industrial. En la misma podemos apreciar que se ha consignado el numero y fecha de
presentaciéon de la solicitud (patente de invencién), el nombre y pais de domicilio del solicitante, el
titulo y resumen de la invencién, asi como los datos completos de la prioridad reivindicada

Nro. de Fecha de Fecha limite para Oposicién: 2019-12-30
001532-2019/DIN 2018-10-01
Expediente: Publicacidn:
N° de Publicacién: 2019-1385
Fecha de Presentacion: 2018-08-11
Tipo de Solicitud: Patente de Invencian

A - Plaze para pago por examen de fondo: 6 meses contado desde |a fecha de publicacion (2019-10-01).
Solicitante(s):
ERGOM ASPHALT & EMULSIONS, ING. de Estados Unidos de Ameérica
ALMHOLDING COMPANY de Estados Unides de América
Nro. de Solicitud Internacional:
PCTUS2D18M16451
Fecha de Solicitud Internacional:
2018-02-01
Invecando la(s) siguiente(g) prioridad(es):
Numero: 62/453 332 Fecha: 2017-02-02 Pais: US
Titulo:
EMULSIONES BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ADITIVOS DE ESTEROLES PARA PAVIMENTO ASFALTICO
Clasificacién Internacional de Patentes:
C.ILP 8 COBL 91/00; CD4B 26/26; CO4B 18/16; ED1C 1/00; E01C 7/35; CD8L 85/00
Resumen:
El envejecimiento de pavimento se puede reducir aplicando una capa de rodadura o un tratamiento de superficie que contenga aglutinante de asfalte con esteroles a un

pavimento que contiene asfaltc.

(http://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/).
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Todas las solicitudes de patente deben ir acompafiadas de un documento técnico que contenga la
descripcién o memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y dibujos.

La memoria descriptiva

La descripcion de la invencion es la que permite conocer el campo técnico en el que se desarrolla,
puesto que contiene la informacién necesaria para ser divulgada. En ese sentido, contiene la
informacién sobre el sector tecnoldgico al cual se aplica la invencién, la descripciéon del problema
técnico que es resuelto por la invencién y la tecnologia anteriormente usada, la resefia de los dibujos
si los hubiera y la manera conocida por el solicitante para ejecutar la invencién?..

El objetivo de la descripcién es que una persona capacitada en la materia técnica pueda ejecutarla, con
el fin de determinar si la misma cumple con los requisitos para gue la patente sea concedida. Para que
la descripcidn cumpla ese fin antes, debe ser lo suficientemente clara y completa, debiendo tenerse
presente que luego de presentada la solicitud no serd posible realizar modificaciones sobre ella que
determinen la ampliacién de la proteccidn. Por ello, la descripcidn debe incluir todos los alcances que
se deseen proteger

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones determinardn la materia protegible sobre la patente. Asi, a través de las
reivindicaciones el solicitante deberd delimitar las caracteristicas técnicas que constituyen la invencién
o la ventaja técnica, las cuales determinaran los alcances de proteccion y el derecho de exclusiva que
eventualmente se concederan con la patente.

Resumen

La informacién contenida en el resumen es la que permite entender en forma abreviada, pero
suficiente, la invencién o modelo de utilidad. En los ejemplos de patentes de invencidon y modelos de
utilidad que se han utilizado en el capitulo 1, podemos apreciar los resumenes de cada caso.

El resumen servira sélo para fines de informacidn técnica y no tendra efecto alguno para interpretar el
alcance de la proteccidn conferida por la patente??.

21 DECISION 486

Articulo 28.- La descripcion debera divulgar la invencién de manera suficientemente clara y completa para su comprension y para que una persona
capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripcidn de la invencion indicara el nombre de la invencién e incluira la
siguiente informacion:

a) sector tecnoldgico al que se refiere o al cual se aplica la invencién;

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

¢) una descripcién de la invencidén en términos que permitan la comprension del problema técnico y de la solucién 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 invencién, utilizando ejemplos y referencias a
los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,

f) una indicacion de la manera en que la invencién satisface la condicidn de ser susceptible de aplicacion industrial, si ello no fuese evidente de la
descripcion o de la naturaleza de la invencion.

2 Articulo 31 de la Decision 486.
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Los dibujos

Dependiendo de la naturaleza de la patente, los dibujos resultan atiles para determinar el objeto sobre
el que se pretende que recaiga el derecho. Por ejemplo, la representacion grafica del invento o modelo
de utilidad. En las patentes y modelos de utilidad que hemos utilizado como referencias en el capitulo
1, puede apreciarse los dibujos de cada uno de ellos.

Para los efectos de la solicitud de registro, uno de los aspectos mas importantes es la fecha de
presentacion, la misma que podria no ser aquella que corresponda al momento de recepcion de la
solicitud de registro, puesto que, esto se encuentra condicionada al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

Patentes® Disefio industrial®

a. la indicacién de que se solicita el registro de un disefio

industrial;

b. datos de identificacion del solicitante o de la persona
gue 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

a. la indicacién 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 descripcion 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 estos requisitos ocasionard que la solicitud no sea admitida a tramite y no se
le asigne fecha de presentacion.

Cabe indicar que la fecha de presentacidn resulta sumamente relevante, en tanto la misma serd la
referencia para los derechos derivados de la solicitud, especialmente, la vigencia de proteccidén en caso
de concederse la patente y también la posibilidad de formular oposicidn contra otras solicitudes.

Al igual de lo que aplica a las solicitudes de registro de marca, la reivindicacién de prioridad constituye
el derecho del solicitante de invocar como fecha de presentacion de la solicitud, la correspondiente a
una solicitud (de la misma patente de invencién o modelo de utilidad o, del mismo disefio industrial)
presentada en otro pais. Esta figura se origina en virtud del Convenio de Paris y se encuentra reservada
a todos los paises miembros de dicho acuerdo. Asimismo, cabe indicar que la reivindicacion de
prioridad también se encuentra recogida por nuestras normas especiales.

Si se acepta la reivindicacion de prioridad, la solicitud contara con una fecha anterior a su recepcion
en la unidad de tramite documentario. Para invocar el derecho de prioridad, el solicitante tiene un
plazo de doce meses para el caso de las patentes y para el caso de los disefios industriales el plazo es
de seis meses, en ambos casos, contado desde la presentacidn de la solicitud.

23
24

De conformidad con el articulo 33 de la Decision 486.
De conformidad con el articulo 119 de la Decision 486.
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El objetivo de la publicacidn de la solicitud es que las personas interesadas puedan tomar conocimiento
de la mismay, en caso consideren que podria existir una afectacion a sus derechos, formular oposicion.

Las oposiciones pueden presentarse dentro del plazo de sesenta dias (para las patentes de invencién)
o treinta dias (para el caso de modelos de utilidad y disefios industriales) posteriores a la publicacidn,
la misma que sera notificada a la parte solicitante para que proceda a contestarla. Asimismo, la
oposicion debera cumplir ciertos requisitos, como los fundamentos en que se sustenta o el
ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer®.

En la resolucion final se evaluara si la solicitud cumple con los requisitos para otorgar el derecho; por
ejemplo, se evaluara si la invencidn cuya patente se solicita presenta nivel inventivo, si el modelo de
utilidad presenta una ventaja técnica o si el disefio industrial no resulta novedoso?®, entre otros
requisitos. Esto se conoce como la realizacién del examen de fondo. Asimismo, deberd evaluarse los
argumentos de las oposiciones que se hayan presentado contra la solicitud.

Debe tenerse en cuenta que, para los casos de solicitudes de patentes, el solicitante debera requerir
la realizacién del examen de patentabilidad (examen de fondo) dentro del plazo de seis meses en caso
se trate de una invencién y treses meses en caso corresponda a un modelo de utilidad, plazo
computable desde la publicacion de la solicitud. Si el solicitante no pide la realizacién del examen la
solicitud caera en abandono.

La determinacidn de la instancia competente para emitir un pronunciamiento sobre una solicitud de
registro dependera si algun tercero ha presentado oposicién o no, lo cual, también va a determinar a
la instancia que ejercera competencias como segunda y ultima instancia administrativa.

De esa manera, la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias (DIN) si bien es competente para
conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a patentes, disefios industriales, esquemas de
trazado de circuitos integrados, entre otros, los procedimientos contenciosos seran conocidos
exclusivamente por la Comision de Invenciones y Nuevas Tecnologias?’.
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

Articulo 31.- Oposiciones

Las oposiciones deberdn consignar o adjuntar, segun el caso:

a) ldentificacidn del opositor;

b) poder otorgado a quien represente al opositor;

c) la identificacién del expediente y de la fecha de publicacion de la solicitud;
d) los fundamentos de hecho y de derecho de la oposicion;

e) los medios probatorios que acrediten los hechos alegados; y

f) el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

26

En el caso de las solicitudes de registro de disefios industriales no se realizara de oficio ningiin examen de novedad, salvo que el disefio industrial

carezca manifiestamente de novedad, en ese caso, la solicitud podra ser denegada de oficio.
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Si bien dicha Comisidn se encuentra al interior de la Direccidn de Invenciones y Nuevas Tecnologias, esta es un érgano colegiado con autonomia

técnica y funcional. Sus competencias se extienden a los procedimientos con oposicion y las acciones por infraccién a los derechos de propiedad
industrial bajo su competencia.
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3.6.

Asimismo, la Comisién de Invenciones y Nuevas Tecnologias, conoce en segunda y Ultima instancia los
recursos de apelacion interpuestos contra las resoluciones de primera instancia recaidas en
procedimientos en los que no se ha formulado oposicion.

Los recursos de apelacién contra resoluciones emitidas por la Comisién de Invenciones y Nuevas
Tecnologias serdn de competencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

El Tratado Internacional en Materia de Patentes (PCT)

El Tratado Internacional en Materia de Patentes (PCT) es un acuerdo internacional que permite
simplificar los procedimientos para solicitar el registro de patentes, especialmente, permitiendo
presentar una Unica solicitud con destino a multiples paises, lo cual excluye a la necesidad de presentar
solicitudes independientes en cada pais donde se desee obtener el derecho. El PCT se encuentra
vigente en mas de ciento cincuenta paises y es administrado por la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual. El Peru se adhirié al tratado el 2009.

El procedimiento se inicia con una solicitud internacional que debe haber sido presentada dentro del
ano posterior a la solicitud de la patente en el pais de residencia del solicitante y designando los paises
en los que se desee obtener la proteccion. Este requisito atiende al derecho de prioridad que surge en
virtud del Convenio de Paris, el cual se extiende hasta doce meses posteriores a la presentacion de la
primera solicitud.

Otra de las ventajas que proporciona el PCT es que luego de aceptada la solicitud internacional esta
serd considerada como una solicitud de patente validamente presentada en todos los estados
miembros del tratado. Luego de ello, el solicitante podra decidir en qué paises desea obtener la
proteccion, realizando el trdmite correspondiente en cada uno de esos paises.

El tramite de las solicitudes iniciadas en virtud del PCT cuenta con dos fases: la fase internacional y la
fase nacional. La fase internacional se inicia con la solicitud presentada en cualquier pais miembro del
tratado, en caso de cumplir con los requisitos de forma, la solicitud se admite y la fecha de presentacion
debera ser considerada como tal en todos los paises miembros. La fase internacional corresponde a la
etapa en la que las oficinas correspondientes a los paises los que el solicitante desea proteccion
analizardn si corresponde conceder la patente.

El PCT es un medio que simplifica la tramitacion en la proteccion de invenciones en diversos paises,
mas no remplaza a las autoridades nacionales en la competencia de decidir si concede o no la patente.
En ese sentido, durante la fase internacional no se concede ningun derecho, salvo el reconocimiento
de la fecha presentacion. La concesién del derecho corresponde exclusivamente a la oficina de cada
pais en el que se solicite la patente.

Para mayor detalle sobre el procedimiento, tasas y requisitos, puede revisar los
siguientes enlaces:

https://indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/solicitud-
internacional-bajo-tratado-de-cooperacion-en-materia-de-patentes-pct-.
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1. ¢Cudles son los requisitos que debe cumplir una invencidn para ser patentada?

2. ¢Cudles es la diferencia entre un modelo de utilidad y un disefio industrial?

3.  Mencione dos ventajas del uso del Tratado de Cooperacidon en materia de Patentes:

4. ¢Cuales son los fundamentos por lo que el Estado peruano protege los intereses sobe los recursos
genéticos contenidos en conocimientos tradicionales?
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e Guia para solicitar una patente en el Peru y en el extranjero
https://www.indecopi.gob.pe/documents/2487468/2487652/05-
Manual+para+solicitar+una+patente.pdf/3f00854c-e96¢-75fa-3cc3-3346e85e75ea

e La bioéticay el derecho de patentes: El caso del oncomouse. Revista de la OMPI
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0006.html

e Certificado de Obtentor de variedad Vegetal
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/203175/7 .+Certificado+Obtentor/b2528df3-81a2-3548-
9ed5-e2c60bf0d8d9

e https://andina.pe/agencia/noticia-peru-es-lider-mundial-proteccion-intelectual-conocimientos-
indigenas-678018.aspx
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Usted tiene un colega que se ha caracterizado por ser una persona con una gran creatividad. En una reunion
social, su colega le comenta que ha desarrollado una serie de productos que él desea proteger, pero no sabe
cémo. Los productos que su colega ha desarrollado son:

e Una escoba cuyo mango esta representado por la forma de una escopeta.

e Una silla con dispositivos en las patas que le permiten expandirse y adecuarse a personas de
diferentes estaturas.

e Una caja resistente al agua elaborada de papel reciclado.

Evalue si los productos desarrollados por su colega pueden resultar merecedores de proteccién a través de
la propiedad intelectual y, si ese fuera el caso, sefiale cudl seria la forma de protegerlos.
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Uno de sus familiares ha iniciado un negocio de bebidas elaboradas con productos tradicionales peruanos,
tales como el camu camu, la maca y la ufia de gato. Después de pocos meses las ventas empiezan a crecer y
la buena fama de las bebidas también.

Su familiar ha recibido muchos comentarios sobre las propiedades medicinales de sus bebidas, asi como de
la existencia de nuevas empresas que ofrecen bebidas similares. Ante ello, desea saber cudl es la mejor forma

de proteger la receta de su bebida.

Absuelva las dudas de su familiar, de acuerdo a lo explicado en el desarrollo de la unidad.
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e Una patente es el reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual y, como tal, su titular
podra prohibir y permitir su explotacién. Las patentes pueden recaer sobre invenciones y modelos
de utilidad.

e las patentes de invencién deberan ser nuevas, tener nivel inventivo y ser susceptibles de aplicacién
industrial. Se conceden por un plazo de veinte afios contado desde la fecha de presentacion de la
solicitud.

e Un modelo de utilidad es toda nueva forma, configuracidon o disposicién de elementos, de algun
artefacto, herramienta o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente
funcionamiento o utilizacion o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes
no tenia. Se conceden por un plazo de diez afios contado desde la fecha de presentacién de la
solicitud.

e Un disefio industrial podrd recaer sobre la apariencia particular del producto, la misma que
Unicamente tiene un rol ornamental, excluyéndose cualquier ventaja técnica o funcional. Se
conceden por un plazo de diez afios contado desde la fecha de presentacién de la solicitud.

e El secreto empresarial podria proporcionar un resguardo que no se encuentra condicionado a
protecciones temporales, pero su naturaleza se mantendrd vigente mientras no sea divulgado, por
lo que deberia tenerse un control de riesgos sumamente elevado que evite la divulgacion.

e El desarrollo tecnoldgico en agricultura, a través de variedades vegetales, buscard encontrar
posibilidades de mejorar el rendimiento de la cosecha, la resistencia a condiciones climaticas, asi
como a las plagas, para que, de esa manera, algunos productos puedan tener mejores capacidades
de reproducciéon, multiplicacién o propagacion.

e El sistema de reconocimiento de derechos sobre los conocimientos tradicionales vinculados a
recursos bioldgicos tiene como finalidad la identificacidon de las précticas ancestrales en las que se
originan y proteger los intereses de las colectividades que los generaron.

e la solicitud de registro deberd cumplir determinados requisitos legales para poder tener fecha de
presentacion y determinar el derecho de prelacién a favor del solicitante. Asimismo, luego de
publicada la solicitud de registro en la Gaceta Electrénica de la Propiedad Industrial, cualquier
persona legitimada puede oponerse a la misma.

e El Tratado Internacional en Materia de Patentes (PCT) permite simplificar los procedimientos para
solicitar el registro de patentes en varios paises. EI PCT se encuentra vigente en mas de ciento
cincuenta paises y es administrado por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. El Peru
se adhirio al tratado el 2009.
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1. Decision 345, Régimen Comun de Proteccion de los derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/200042/decis345comcomand.pdf/b356d726-
4569-4bab-aa82-e77add751277

2. Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/02.++01-Decision486.pdf/2d4e6e59-
03a9-ed91-26d7-332869bf3b47

3. Convenio de Paris
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/09.+08-ConvenioParis.pdf/f41da984-
822f-6bbb-61d9-95dc0d6a7eaf

4. Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la
Decision 486
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+1075.pdf/72df1e73-af31-238d-
262e-f997814aadf5

5. Ley N° 27811, Ley que establece el régimen de proteccidon de los conocimientos colectivos de los
pueblos indigenas vinculados a los recursos bioldgicos
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/Ley27811-spanish.pdf/ebf10223-52ba-
4a15-b790-90caf0a059al

6. Principios basicos de la Propiedad Industrial - OMPI
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_ 895 2016.pdf

o li Indecopi



UNIDAD 4

ACTIVIDAD MOTIVADORA

Revisemos lo siguientes videos:
-https://www.youtube.com/watch?v=j104xKRplq8

-https://www.youtube.com/watch?v=KITBAQBYr9k
-https://www.youtube.com/watch?v=IFvjogZgmkA

Luego de revisar los videos, contestemos las siguientes preguntas:

¢Qué es el derecho de autor?

¢Cudl es la entidad encargada de velar por el respeto al derecho de autor?

¢Cudl es la diferencia entre derechos morales y derechos patrimoniales?




GABRIEL BENITES ARRIETA

El objetivo de esta unidad es ofrecer una breve introduccion al concepto del derecho de autor y los derechos
conexos. Para ello, conoceremos algunos de los conceptos mas importantes y el tratamiento legal que recibe
en nuestro pais.

La unidad se encuentra divida en tres capitulos:
1. El concepto del derecho de autor

2. Los derechos conexos

3. La gestidn colectiva

Durante el desarrollo de cada capitulo el estudiante podra encontrar la explicacién de conceptos, asi como
la legislacién relevante. Igualmente, cada capitulo se encuentra acompafiado de ejemplos que tienen como
finalidad una compresion mas clara de lo que pretendemos explicar.

Finalmente, se han incorporado ejercicios practicos y un conjunto de preguntas de autoevaluacién,
orientados a facilitar y consolidar la comprensidon de los conceptos mas importantes del desarrollo de esta
unidad.

Al finalizar el estudio de esta unidad, los estudiantes deberan:

1. Conocer el concepto del derecho de autor y de los derechos conexos.

2. ldentificar los principales derechos morales y patrimoniales de los autores y de los titulares de derechos
conexos.

3. Identificar las limitaciones a la explotacién del derecho de autor.

4. Entender el funcionamiento de la gestion colectiva.

El derecho de autor es la fuente que permite conceder derechos exclusivos a los creadores de obras
literarias y artisticas. Esa proteccion recaera en conceptos y no ideas, es decir, en el desarrollo de una
idea o su materializacion.

Delia Lipszyc define al derecho de autor como la rama del derecho que regula los derechos subjetivos
del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultante de su actividad intelectual, que
habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artisticas, cientificas y
audiovisuales®. Asimismo, la referida autora afirma que el derecho de autor estd destinado a proteger
la forma representativa, la exteriorizacién de su desarrollo en obras concretas aptas para ser
reproducidas, representadas, ejecutadas, exhibidas, radiodifundidas, etc?.

! Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos (Madrid: Unesco, Cerlalc, Zavalia, 1993), 11.

2 |bid., 62.
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Por ejemplo, la idea de una pareja de enamorados que no tienen la aprobacién de sus familias para
seguir con la relacién no es lo mismo que materializarla a través de un conjunto de personajes y
escenarios que permiten apreciar el conflicto entre dos familias por razones de clase social, que se
oponen a la relacion de dos jovenes de sus respectivas familias, los cuales estan dispuestos a
enfrentarse con sus familias para hacer prevalecer su amor.

La creatividad humana es ilimitada y se aplica a casi todos los campos en los que nuestra vida
transcurre. Asi, algunas personas tienen mejores capacidades para desarrollar creatividad y el objetivo
del sistema de derechos sobre tal capacidad busca que estas personas no solo obtengan un
reconocimiento por su talento, sino también una fuente de generar rentabilidad.

Fuente de la imagen: https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2018/12/14/cuan-beneficiosas-
son-la-creatividad-y-la-innovacion-para-las-empresas-peruanas/

Como veremos durante el desarrollo de esta unidad, el derecho de autor se materializa a través de un
conjunto de facultades, derechos y obligaciones en relaciéon a aquellos que tienen la capacidad de
desarrollar procesos creativos y también de terceros involucrados con ese proceso, existiendo
principios y presupuestos legales que van a dar forma a la regulacién legal de los derechos que se
originan a partir de la creacidn intelectual y artistica.

A continuacion, conoceremos algunos principios, la definicién de obra y los elementos necesarios para
su existencia.

El principio de proteccidon automatica

Por el principio de proteccidn automdtica el reconocimiento del derecho de autor no se encuentra
condicionado a ninguna formalidad. Tanto el Convenio de Berna (articulo 5.2), la Decisién 351 (articulo
52) y el Decreto Legislativo N° 822 (articulo 3) disponen la exclusion de cualquier formalidad para el
goce y ejercicio del derecho de autor. Por ello, el solo hecho de la creacién es lo que origina el
nacimiento del derecho de autor.

Principio de proteccion extraterritorial
La proteccidn extraterritorial se desprende del principio de proteccién automatica, puesto que la
creacion intelectual no puede encontrarse condicionada a su realizacién en un determinado territorio.

Por eso, un autor puede obtener proteccidn sobre su obra en cualquier pais, independientemente si
ha inscrito o no la misma en el registro respectivo.
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En esa misma linea, nuestra legislacién reconoce que la proteccién se concede cualquiera que sea la
nacionalidad, el domicilio del autor o titular del respectivo derecho o el lugar de la publicacién o
divulgacién de la obra®. Asi, observamos que en nuestro pais se concede una proteccidn
extraterritorial, por lo que los efectos de la proteccidon se extienden a todas las obras sin importar su
lugar de creacion.

Resultaria muy dificil precisar a través de una lista taxativa todas aquellas actividades que pueden ser
susceptibles de proteccidn por el derecho de autor. Asi, podemos ver que el numeral 1) del articulo 2
del Convenio de Berna?, indica que los términos “obras literarias y artisticas” comprenden todas las
producciones en el campo literario, cientifico y artistico, cualquiera que sea el modo o forma de
expresién, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y
otras obras de la misma naturaleza; las obras dramdticas o dramatico-musicales; las obras
coreograficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras
cinematogréficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento andlogo a la
cinematografia; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografia; las obras
fotograficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento analogo a la fotografia; las obras
de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plasticas relativos a la geografia, a
la topografia, a la arquitectura o a las ciencias.

Una obra es definida como toda creacidn intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada
o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse®. El autor, debera dotar a su trabajo de
un contenido personal, que lo haga Unico e irrepetible, el cual debe resultar de un esfuerzo creativo
artistico o literario.

3 DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Articulo 1.- Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto la proteccidn de los autores de las obras literarias y artisticas y de sus
derechohabientes, de los titulares de derechos conexos al derecho de autor reconocidos en ella y de la salvaguardia del acervo cultural.

Esta proteccion se reconoce cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio del autor o titular del respectivo derecho o el lugar de la publicaciéon o
divulgacioén.

4 CONVENIO DE BERNA

Articulo 2

Obras protegidas:

Obras literarias y artisticas; 2. Posibilidad de exigir la fijacion; 3. Obras derivadas; 4. Textos oficiales; 5. Colecciones; 6. Obligacidn de proteger;
beneficiarios de la proteccion; 7. Obras de artes aplicadas y dibujos y modelos industriales; 8. Noticias

1.

()

Los términos « obras literarias y artisticas » comprenden todas las producciones en el campo literario, cientifico y artistico, cualquiera
que sea el modo o forma de expresion, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras
obras de la misma naturaleza; las obras dramaticas o dramatico-musicales; las obras coreogréficas y las pantomimas; las composiciones
musicales con o sin letra; las obras cinematograficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento andlogo a la
cinematografia; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografia; las obras fotograficas a las cuales se asimilan las
expresadas por procedimiento analogo a la fotografia; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras
plasticas relativos a la geografia, a la topografia, a la arquitectura o a las ciencias.

5 Definicién contenida en el numeral 17 del articulo 2 del Decreto Legislativo N° 822.
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Si nos preguntamos qué tipo de actividades pueden comprenderse dentro de esta lista, deberiamos
estar aptos para responder que comprende a todas las actividades desarrolladas por los seres humanos
en los campos literario y artistico®. Por ello, la definicién del derecho de autor no debe entenderse
como un modelo cuadriculado por el que puede establecerse una lista inmutable de actividades, por
el contrario, los avances tecnolégicos cada vez ratifican en mayor medida que no es posible tener por
sentada una lista prestablecida; podemos encontrar un ejemplo de ello en el desarrollo del software,
gue se trata de una actividad protegida por el derecho de autor, pero que no existia cuando se suscribié
el acuerdo de Berna en 1886 y que ha pasado a formar parte necesaria de nuestra vidas en las ultimas
décadas.

El articulo 4 de la Decision 351 y los articulos 5 y 6 del Decreto Legislativo N° 822, establecen una lista,
no taxativa, de las obras comprendidas en el dmbito del derecho de autor, donde podemos encontrar
a las obras indicadas por el articulo 3 del Convenio de Berna, antes citado’. Asimismo, nuestra
legislacién si ha dispuesto algunos supuestos donde no serd posible contar con proteccién bajo el
derecho de autor, tales como:

& DECISION 351, REGIMEN COMUN SOBRE EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Articulo 52.- La proteccidn que se otorga a las obras literarias y artisticas, interpretaciones y demas producciones salvaguardadas por el Derecho de
Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisidn, no estara subordinada a ninguin tipo de formalidad. En consecuencia, la
omision del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decision.

DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Articulo 3.- La proteccion del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ambito literario o artistico, cualquiera que sea su
género, forma de expresion, mérito o finalidad.

Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual esta incorporada la obra y su goce o
ejercicio no estan supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.

7 DECISION 351, REGIMEN COMUN SOBRE EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Articulo 4.- La proteccidn reconocida por la presente Decision recae sobre todas las obras literarias, artisticas y cientificas que puedan reproducirse
o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, sighos o0 marcas convencionales;
b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;

c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;

d) Las obras dramaticas y dramatico-musicales;

e) Las obras coreograficas y las pantomimas;

f) Las obras cinematograficas y demds obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;

g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografias;

h) Las obras de arquitectura;

i) Las obras fotograficas y las expresadas por procedimiento anélogo a la fotografia;

j) Las obras de arte aplicado;

k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plasticas relativas a la geografia, la topografia, la arquitectura o las ciencias;
1) Los programas de ordenador;

m) Las antologias o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la seleccidn o disposicion de las materias constituyan creaciones
personales.
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a) Las ideas contenidas en las obras literarias o artisticas, los procedimientos, métodos de operacién o
conceptos matematicos en si, los sistemas o el contenido ideoldgico o técnico de las obras cientificas,
ni su aprovechamiento industrial o comercial.

b) Los textos oficiales de caracter legislativo, administrativo o judicial, ni las traducciones oficiales de
los mismos, sin perjuicio de la obligacién de respetar los textos y citar la fuente.

c) Las noticias del dia, pero, en caso de reproduccidn textual, deberd citarse la fuente de donde han
sido tomadas.

d) Los simples hechos o datos.

En conclusidn, si bien no es posible tener una lista taxativa de actividades susceptibles de proteccion
por el derecho de autor, si podemos identificar las actividades que no pueden calificar como
actividades protegibles bajo el derecho de autor. Ademas, lo que determina la proteccién o no de una
actividad como obra, no es su calificacién como tal por la ley, sino que la misma presente los atributos
necesarios que la doten de originalidad y asi, ingresar al gran grupo de “obras literarias y artisticas”.

DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Articulo 5.- Estdn comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:

a. Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos.

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

c. Las composiciones musicales con letra o sin ella.

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

e. Las obras audiovisuales.

f. Las obras de artes plasticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografias.

g. Las obras de arquitectura.

h. Las obras fotograficas y las expresadas por un procedimiento analogo a la fotografia.

i. Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plasticas relativas a la geografia, la topografia, la arquitectura o las ciencias.
j. Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresion literaria o artistica, con caracteristicas de originalidad.

k. Los programas de ordenador.

I. Las antologias o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean
originales en razon de la seleccidn, coordinacién o disposicion de su contenido. Los articulos periodisticos, sean o no sobre sucesos de actualidad,
los reportajes, editoriales y comentarios.

m. En general, toda otra produccion del intelecto en el dominio literario o artistico, que tenga caracteristicas de originalidad y sea susceptible de ser
divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse

Articulo 6.- Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la correspondiente autorizacion, son también objeto de
protecciéon como obras derivadas siempre que revistan caracteristicas de originalidad:

a. Las traducciones, adaptaciones.
b. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones. c. Los resimenes y extractos.
c. Los arreglos musicales.

d. Las demas transformaciones de una obra literaria o artistica o de expresiones del folklore.
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El requisito de originalidad

Conforme al ejemplo que utilizamos anteriormente, las diferencias entre una misma idea podrian dar
lugar a obras completamente diferentes. Precisamente es la originalidad la que representa el requisito
esencial para que pueda surgir la proteccidon del derecho de autor, ya que se trata de la forma de
expresar la creatividad e impregnar el matiz personal del autor en la obra.

No se trata de que la idea que el autor materializa a través de la obra sea nueva, sino que contenga
atributos propios de creatividad, que hagan que la obra se origine gracias a la expresion del talento de
su creador, en este caso, el autor.

De esa forma, podemos encontrar que la idea de una pareja de enamorados que no tienen la
aprobaciéon de sus familias para seguir con la relacién podria ser plasmada de una forma
completamente particular con relacidn a cualquier otra. Esta funcién es la que se presenta cuando
surge una mente capaz de crear y desarrollar contenidos originales. Por ello, a través de la originalidad
el autor incorporard en su obra una dotacidon de su personalidad, lo cual concluird en un trabajo
exclusivo e inigualable.

La Resoluciéon N° 286-1998-TPI-INDECOPI, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi,
establecié con cardcter de precedente de observancia obligatoria el requisito de originalidad en el
derecho de autor. Dicha resolucién precisé que: Debe entenderse por originalidad de la obra la
expresion (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por minimas que sean esa
creacién vy esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su

personalidad.

Conforme a ello, el campo de desarrollo del derecho de autor nos ha permitido apreciar que un gran
numero de autores famosos han alcanzado el éxito gracias a su capacidad de generar historias a partir
de eventos reales o histdricos. Por ejemplo, muchas de las novelas de Mario Vargas Llosa, escritor
ganador del Premio Nobel, tienen como origen sucesos o personajes reales, pero que han ingresado a
las novelas gracias al talento narrativo inigualable del escritor peruano.

La ciudad y los perros, La guerra del fin del mundo o El suefio del celta son ejemplos de narrativa que
se origina en sucesos o personajes reales, pero que alcanzan contenido original gracias a la virtuosa
creacién de historias en relacién a tales sucesos o personajes que solamente puede ser desarrollada
por el autor de las novelas. De esa forma, la relacion inquebrantable entre creatividad y esfuerzo
personal del autor es la gue determina el nacimiento de la obra.

El autor y la titularidad de derechos

La obra es definida legalmente como toda creacidn intelectual personal y original, susceptible de ser
divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. La creacion personal e
intelectual es exclusiva de las personas humanas, por lo que el derecho de autor no puede ser atribuido
a ninguna actividad que no sea desarrollada por los seres humanos.

El autor sera merecedor de un conjunto de derechos de indole moral, asociados a su condicién de
persona y, por tanto, irrenunciables, inalienables e intransferibles. Asimismo, el autor también es
merecedor de otro conjunto de derechos de orden patrimonial, que tienen como finalidad la
explotacién econémica de la obra, pudiendo disponer de los mismos conforme a sus intereses.

De esa manera, sera posible que un novelista, a través de un contrato, ceda a favor de un editor sus
derechos patrimoniales sobre la reproduccién de su obra, quien se encargara de reproducirla en varios
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ejemplares, a fin de ponerla a disposicién del publico. En ese caso, si bien el autor ha cedido el derecho
patrimonial de reproduccion de su obra, el editor no serd considerado autor de la misma, puesto que
el derecho de paternidad, como derecho moral, es intransferible y solo se reconocerd como autor a su
creador. Asi, podemos apreciar que la condicién de autor no siempre ird entrelazada a la condicién de
titular de derechos patrimoniales.

La titularidad originaria sera aquella que surgira a través de la creacidn de la obra, por lo que esta
condicién es exclusiva del autor. Pero, como vimos en el ejemplo anterior, sera posible que terceros
puedan ejercer derechos sobre la obra y esto serd a través de titularidades derivadas, que surgen por
cuestiones distintas a la creacidon, como por ejemplo a través de una cesidon de derechos patrimoniales
por parte del titular originario.

La creacidn de la obra, que es la que da origen a las titularidades, puede recaer en una persona o en
una colectividad de personas. La presencia de mds de un autor en la creacién de la obra da lugar a las
obras colectivas o a las obras en colaboracion. Una obra colectiva es aquella creada por varios autores,
por iniciativa y coordinacion de una persona natural o juridica, en la que no es posible identificar la
contribucidon de cada autor. Una obra en colaboracién es aquella que surge conjuntamente por la
contribucidn de varios autores, pero en la que es posible identificar las contribuciones de cada uno de
ellos.

Finalmente, cabe mencionar que algunos de los derechos que disfrutan los autores tendrdn el caracter
de disponibles, lo cual les permitird incorporarlos en transacciones comerciales acordes a sus
intereses®. Asi, conforme a lo dispuesto por la legislacidn, el autor podra ceder sus derechos u otorgar
licencias en uso sobre los mismos. La diferencia entre ambas modalidades consiste en que en la cesién
se transfieren titularidades de derechos, mientras que a través de las licencias Unicamente se
conceden autorizaciones de uso.

El autor es el titular de los derechos de la obra y dependera de si se trata de derechos de orden moral
o patrimonial, para que un tercero (persona natural o juridica) pueda ser titular de algtin derecho sobre
la obra.

Con relacion a la formalidad, nuestra legislacion, en concordancia a lo dispuesto por el Convenio de
Berna, establece que el goce o ejercicio del derecho de autor no estan supeditados al requisito del
registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. En ese sentido, si bien las obras podran ser
inscritas en el Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, dicho registro es
meramente facultativo, por lo que la inscripcidon en el mismo no determina el nacimiento de ningun
derecho reconocido por la ley®.

El espiritu de proteccion de la legislaciéon sobre derecho de autor vigente en nuestro pais, es la de
proteger el proceso de creacion como origen del surgimiento de la obra y, como tal, del derecho
exclusivo a favor del autor. De esa forma, apreciamos una diferencia sustancial con relacion a los
derechos sobre los signos distintivos y las invenciones, donde el principio de inscripcidon registral es el
que determina el nacimiento del derecho en casi todos los casos.

8 DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR
Articulo 88.- El derecho patrimonial puede transferirse por mandato o presuncion legal, mediante cesidn entre vivos o transmision mortis causa, por
cualquiera de los medios permitidos por la ley.

° Ver nota 6.
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Esta independizacion del registro determina que la exclusividad de un derecho en nuestro pais pueda
ser invocada en forma auténoma al lugar geografico donde se desarrollé el proceso de creacion de la
obra.

Alcances y duracidn de la proteccion

El derecho de autor, como parte del derecho de propiedad intelectual que, a su vez, se engloba en el
derecho de propiedad, concede la facultad de ejercer en forma exclusiva las atribuciones que recaen
sobre el reconocimiento legal de la obra, siendo una de las mas importantes, la facultad de excluir a
los terceros que podrian generarle un perjuicio a su titular.

Nuestras leyes vigentes contemplan la facultad de los titulares de cualquiera de los derechos
reconocidos por la ley, de denunciar la infraccion de tales derechos. Ante ese supuesto, la Direccién
de Derecho de Autor del Indecopi, como autoridad administrativa competente, es la encargada de
evaluar la denuncia e imponer las sanciones que correspondan por la infraccién?®,

La duracidn del derecho de autor va a depender si nos encontramos frente a derechos morales o
patrimoniales. En el Peru el derecho patrimonial dura toda la vida del autor y 70 afios después de su
muerte, cualquiera que sea el pais de origen de la obra®!. Por su parte, los derechos morales son
perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. El vencimiento de los plazos
implica el pase de la obra al dominio publico y, en consecuencia, al patrimonio cultural comun.

Nos preguntamos:

éCuales son los efectos de proteccidn del autor luego de su fallecimiento?

En el caso del derecho patrimonial, los derechos que el autor haya cedido en vida
seguiran vigentes para los titulares y en caso que el autor haya sido el titular de los
derechos, estos formaran parte de la masa hereditaria que debera ser repartida
entre sus herederos.

Ya hemos visto que los derechos morales son perpetuos, inalienables,
inembargables, irrenunciables e imprescriptibles, por lo tanto, ni durante la vida del
autor ni después de fallecido, los derechos morales cambian su condicion de bien

indisponible. Sin embargo, legalmente se establece que mientras la obra se
encuentre en dominio privado, los herederos del autor podran ejercerlos, por
ejemplo, accionando contra aquellos que lo infrinjan.

¢Cudndo una obra pasa a dominio publico?

En nuestro pais, cuando el plazo de proteccion previsto por las leyes ha vencido, se
produce la extincion del derecho patrimonial y la obra pasa al dominio publico.
Cuando una obra pasa al dominio publico ya no es posible ejercer sobre ella los
derechos patrimoniales, es decir, cualquier persona puede explotar la obra sin la
necesidad de contar con la autorizacion de los titulares de los derechos.

10 Entre las sanciones que la autoridad puede imponer se encuentra la multa administrativa, que puede ser de hasta 180 Unidades Impositivas
Tributarias.

1 Existen algunas disposiciones especiales para ciertos tipos de obras, tales como las que contienen los articulos 53, 54 y 55 del Decreto Legislativo
N° 822-
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Asimismo, debemos tener en cuenta que los derechos morales son imprescriptibles, por lo que, a la
muerte del autor el ejercicio de estos derechos correspondera a sus derechohabientes mientras la
obra se encuentre en dominio privado; luego de que pasa a dominio publico y para el caso de la
paternidad e integridad, el Estado, los herederos del autor o cualquier persona con legitimidad, podra
ejercer su defensa.

Como hemos visto anteriormente, el plazo de proteccion del derecho patrimonial extiende hasta
setenta afos posteriores a la muerte del autor, por lo que cumplido ese periodo la obra pasa a dominio
publico, desapareciendo el derecho de los titulares de poder impedir que terceros sin autorizacidn
exploten la obra.

Por ejemplo, hoy no es posible que se pueda ejercer derechos patrimoniales sobre algunas obras
trascendentales en la literatura mundial, como por ejemplo Los Miserables de Victor Hugo o Crimen y
Castigo de Fiédor Dostoyevski, ambos autores fallecieron en 1885 y 1881, respectivamente. Sin
embargo, el Estado podria accionar para denunciar una infraccién al derecho moral de paternidad, en
caso, algun tercero quiera atribuirse la titularidad de alguna de esas obras.

El autor serd merecedor de un conjunto de derechos de indole moral, asociados e inseparables a su
condicién de persona y, por tanto, irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e intransferibles. En
ese sentido, al ser bienes intransferibles, no tienen contenido patrimonial y al ser imprescriptibles
tienen una duracidn ilimitada. Los derechos morales reconocidos a favor de los autores son:

a) El derecho de divulgacion.

b) El derecho de paternidad.

c) El derecho de integridad.

d) El derecho de modificacidn o variacion.

e) El derecho de retiro de la obra del comercio.
f)El derecho de acceso.

El derecho de divulgacién

El que se reconozca a la divulgacion como un derecho moral determina que el autor sea el Unico que
puede decidir si su obra estara en posibilidad de ser conocida por el publico o no. La divulgacién es la
forma por la cual una obra escapa de la esfera privada del autor y se exterioriza, por ejemplo, a través
de una publicacion. Al ser un derecho intransferible, nadie mds que el autor podra decidir sobre la
divulgacidn, incluso si este fallece, podra establecer en su testamento que su obra no sea publicada.
Esta ultima condicidn se mantendra vigente mientras la obra se encuentre en dominio privado.

Articulo 53.- En las obras andnimas y seuddnimas, el plazo de duracién sera de setenta afios a partir del afio de su divulgacidn, salvo que antes de
cumplido dicho lapso el autor revele su identidad, en cuyo caso se aplicara lo dispuesto en el articulo anterior.

Articulo 54.- En las obras colectivas, los programas de ordenador, las obras audiovisuales, el derecho patrimonial se extingue a los setenta afios de su
primera publicacion o, en su defecto, al de su terminacion. Esta limitacion no afecta el derecho patrimonial de cada uno de los coautores de las obras

audiovisuales respecto de su contribucion personal, ni el goce y el ejercicio de los derechos morales sobre su aporte.

Articulo 55.- Si una misma obra se ha publicado en volimenes sucesivos, los plazos de que trata esta ley se contaran desde la fecha de publicacién
del dltimo volumen.
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El derecho de paternidad

El autor tiene el derecho de ser identificado siempre como el titular de su obra, derecho que
comprende la determinacién de decidir si su obra sera divulgada con su nombre, bajo un seudénimo
o en forma anénima.

La originalidad, como requisito esencial para reconocer que una actividad califica como obra, se
concentra en ese dote de personalidad del autor, que determina que la obra sea inigualable. En ese
sentido, una obra solamente puede provenir de una mente o de conjunto de mentes (si se trata de
una obra colectiva o en colaboracién), por lo que la atribucién de titularidad solo puede recaer en su
creador.

El derecho de integridad

Este derecho le permite al autor oponerse a toda deformacidon o modificacién de su obra. Para Delia
Lipszyc su fundamento se encuentra en el respeto debido a la personalidad del creador que se
manifiesta en su obra y a esta en si misma'?. Este derecho le permite al autor accionar contra todo
acto que pretenda deformar, modificar, mutilar o alterar su obra®3.

El derecho de modificacién o variacion

El autor como creador de su obra puede modificarla o variarla, antes o después de haberla divulgado.
Esta es una facultad inherente a todo proceso creativo, en tanto el autor puede encontrar conveniente
por diversos motivos que su obra inicial podria mejorarse con algunos cambios. Un ejemplo comun
sobre el ejercicio de este derecho lo encontramos en las ediciones de libros, en las cuales es frecuente
gue los autores realicen algunas modificaciones con el fin de mejorar o actualizar ediciones anteriores.

El derecho de retiro de la obra del comercio

El autor tiene el derecho de suspender o retirar la obra del comercio, cuando la distribucién de la
misma ya no se encuentre acorde a sus intereses. La Unica salvedad es que debera indemnizar a
quienes puedan verse afectados, como, por ejemplo, aquellos que hayan adquirido los derechos para
la explotacion de la obra.

El derecho de acceso
El éxito comercial de una obra podria dar lugar a que se dificulte acceder a ejemplares de la misma,

incluso para el mismo autor. Para estos casos, el autor podrd acceder al ejemplar Unico o raro de su
obra cuando esta no sea de su posesidn, con el fin de ejercer sus derechos morales o patrimoniales.

2 Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos (Madrid: Unesco, Cerlalc, Zavalia, 1993), 168.
13 DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Articulo 25.- Por el derecho de integridad, el autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material que contiene la obra, la facultad de oponerse
a toda deformacién, modificacién, mutilacion o alteracion de la misma.
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El autor serd merecedor de un conjunto de derechos de orden patrimonial, que, a diferencia de los
derechos morales, son disponibles y como tal, forman parte del trafico comercial. Estos derechos son
los que dan soporte legal a la explotacién econdmica de las obras, puesto que los autores podran
transferirlos, segun sus intereses, a terceros completamente ajenos al proceso creativo. A través de la
explotacién de los derechos patrimoniales, los autores podran rentabilizar su talento creativo,
pudiendo alcanzar distintas valorizaciones econdmicas de sus obras en funcién a su éxito.

Cabe indicar que no se podrd autorizar la utilizaciéon de una obra o cualquier otra produccién protegida
si el usuario no cuenta con la autorizacién previa y escrita del titular del respectivo derecho, salvo en
los casos que la ley permita el uso sin dicha autorizacién.

Los derechos patrimoniales reconocidos a favor de los autores son:

a) La reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento.

b) La comunicacién al publico de la obra por cualquier medio.

c) La distribucidn al publico de la obra.

d) La traduccion, adaptacidn, arreglo u otra transformacion de la obra.
e) La importacién

El derecho de reproduccién

A través de la reproduccion de la obra podrd obtenerse los ejemplares o copias necesarios a fin de
comunicarla o distribuirla. La reproduccién de la obra se realizara a través de su fijacién material en un
soporte o instrumento, que no es otra cosa que el procedimiento para obtener copias. Una
reproduccion, por ejemplo, puede ser la fotocopia de una parte de un libro, descargar una cancion por
Internet o la grabacién por cualquier medio de una obra audiovisual.

El articulo 32 del Decreto Legislativo N° 822, precia, en forma ejemplificativa, que la reproduccidon
comprende cualquier forma de fijacion u obtencién de copias de la obra, permanente o temporal,
especialmente por imprenta u otro procedimiento de las artes graficas o plasticas, el registro
reprografico, electrénico, fonografico, digital o audiovisual. De igual forma, la referida ley define a la
fijacién como la incorporacidn de signos, sonidos, imagenes o la representacion digital de los mismos
sobre una base material que permita su lectura, percepcidén, reproduccidn, comunicacién o
utilizacién*.

4 DECISION 351, REGIMEN COMUN SOBRE EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
Articulo 3.- A los efectos de esta Decision se entiende por:

()

- Fijacién: Incorporacion de signos, sonidos o imagenes sobre una base material que permita su percepcion, reproduccién o comunicacién.

Articulo 14.- Se entiende por reproduccidn, la fijacion de la obra en un medio que permita su comunicacién o la obtencion de copias de toda o parte
de ella, por cualquier medio o procedimiento.

DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR
Articulo 2.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendran el significado siguiente:

()

13. Fijacion: Incorporacién de signos, sonidos, imagenes o la representacion digital de los mismos sobre una base material que permita su lectura,
percepcidn, reproduccidn, comunicacién o utilizacién.

Articulo 32.- La reproduccién comprende cualquier forma de fijacion u obtencién de copias de la obra, permanente o temporal, especialmente por
imprenta

u otro procedimiento de las artes graficas o plasticas, el registro reprografico, electrénico, fonografico, digital o audiovisual.

La anterior enunciacidn es simplemente ejemplificativa.
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De esa forma, a través de la reproduccidn, se obtienen los ejemplares o copias que llegaran a nuestras
manos como consumidores de la obra del autor, quien, a través del reconocimiento de este derecho,
podrd controlar la cantidad de ejemplares que seran obtenidos para su posterior distribucién,
pudiendo asi, establecer un método de célculo del beneficio econédmico que le corresponde.

Por ello, el derecho de reproduccién resulta esencial para que el autor pueda explotar su obra, puesto
gue muchas de las actividades con las que puede lucrar van a depender de las ventas de ejemplares.
Por ejemplo, las canciones que se incluyen en un disco o los ejemplares de la edicién de un libro. En
ambos casos el éxito econdmico sera mayor mientras mas ejemplares de discos o libros sean vendidos.

La tecnologia ha facilitado que cada vez existan métodos mas sencillos y menos costosos para
reproducir obras, lo cual no implica en modo alguno que la protecciéon del derecho de autor no
prevalezca. Hoy en dia las memorias USB de gran capacidad de almacenamiento tienen costos muy
bajos y el trabajo de copiar archivos es sumamente sencillo, sin embargo, como precisamos en lineas
anteriores, nuestra legislacién dispone que las copias digitales no escapan de la necesidad de
autorizacion del autor para reproducir la obra.

3

KT

Fuente de la imagen: https://deporteynegocio.com/panini-vs-3-reyes-la-batalla-de-los-albumes-en-
el-ambito-legal

La imagen corresponde al caso de la denuncia interpuesta contra la empresa Capri
Internacional S.A., por la comercializacion del album de cromos World Cup Rusia
2018 3 Reyes. En ese caso, se verificd que el referido album de cromos contenia
imagenes, fotografias y videos, respecto de los cuales recaian derechos
patrimoniales de autor, sin que se acredite que los titulares habian autorizado su
explotacion.

Mediante Resolucién N° 1055-2019/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual, confirmé la decision de la Comisién de Derecho de Autor,
gue sanciond a Capri Internacional S.A. con una multa de 96 UIT, por la infraccién al
derecho de reproduccion y distribucion, respecto de las obras fotograficas incluidas
en el album.

El texto completo de la resolucion puede revisarse en el siguiente enlace:
https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam.
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La comunicacion al publico de la obra

A través de la comunicacidn publica una gran cantidad de personas pueda acceder a la obra, por lo que
comprende a todo acto por el cual una o mas personas, reunidas o no en un mismo lugar, puedan tener
acceso a la obra sin previa distribuciéon de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o
procedimiento, analogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los signos, las
palabras, los sonidos o las imagenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea
accesible al publico constituye comunicacién.

Debe entenderse a la comunicacidn publica en sentido amplio, comprendiendo comunicaciéon en vivo
o en forma indirecta. Asi, por ejemplo, nuestra legislacion comprende como actos de comunicacién
publica a aquellos realizados mediante representaciones dramaticas o musicales, proyecciones
cinematografia, transmisiones o retransmisiones por radiodifusidn, exposiciones, entre otras®.

Un concierto musical, un documental para la televisidn o la radio, son medios por los cuales las obras
son habitualmente comunicadas al publico. Como veremos mds adelante, la comunicacién publica no
sera ilicita si se realiza en un ambito doméstico, es decir, como parte de las actividades ordinarias que
realizamos en nuestro ambito personal y familiar.

5 DECISION 351, REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
Articulo 15.- Se entiende por comunicacion publica, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener
acceso a la obra sin previa distribucidn de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones publicas de las obras dramaticas, dramatico-musicales, literarias y
musicales, mediante cualquier medio o procedimiento;

La proyeccion o exhibicion publica de las obras cinematograficas y de las demas obras audiovisuales; La emisidn de cualesquiera obras por
radiodifusién o por cualquier otro medio que sirva para la difusion inaldmbrica de signos, sonidos o iméagenes.

El concepto de emisién comprende, asimismo, la produccién de sefiales desde una estacion terrestre hacia un satélite de radiodifusion o
de telecomunicacion;

La transmisidn de obras al publico por hilo, cable, fibra éptica u otro procedimiento analogo, sea o no mediante abono; -

La retransmision, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la
obra radiodifundida o televisada;

La emision o transmision, en lugar accesible al publico mediante cualquier instrumento idéneo, de la obra difundida por radio o televisién;
La exposicion publica de obras de arte o sus reproducciones;

El acceso publico a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicacién, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas;
e,

En general, la difusidn, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imagenes.

DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

Articulo 33.- La comunicacién publica puede efectuarse particularmente mediante:

Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones publicas de las obras dramdticas, dramético- musicales, literarias y
musicales, por cualquier medio o procedimiento, sea con la participacion directa de los intérpretes o ejecutantes, o recibidos o generados
por instrumentos o procesos mecanicos, épticos o electrdnicos, o a partir de una grabacion sonora o audiovisual, de una representacion
digital u otra fuente.

La proyeccion o exhibicidn publica de obras cinematograficas y demas audiovisuales.

La transmision analdgica o digital de cualesquiera obras por radiodifusion u otro medio de difusion inaldmbrico, o por hilo, cable, fibra
Optica u otro procedimiento analogo o digital que sirva para la difusién a distancia de los signos, las palabras, los sonidos o las imagenes,
sea o no simultanea o mediante suscripcion o pago.

La retransmisién, por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida.

La captacion, en lugar accesible al publico y mediante cualquier instrumento idéneo, de la obra difundida por radio o televisién.

La exposicion publica de obras de arte o sus reproducciones.

El acceso publico a bases de datos de ordenador, por medio de telecomunicacion, o cualquier otro medio o procedimiento en cuanto
incorporen o constituyan obras protegidas.

En general, la difusidn, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las
imdagenes.
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La distribucién al publico de la obra

El derecho de distribucion representa la herramienta que coadyuvara a la explotacién de una obra que
ya se ha reproducido. A través de la distribucién, el publico tendra a su disposicidn el original o las
reproducciones de la obra, a través de la venta, alquiler o alguna otra forma de transferencia de
propiedad o posesidn. De esa forma, a través de este derecho patrimonial es facultad exclusiva del
autor autorizar o prohibir la puesta a disposicidn del publico de su obra original o copias de la misma.

Atencion:

El mercado editorial de obras literarias es un ejemplo caracteristico de cémo
interactian los derechos patrimoniales en relacion al autor. En una libreria
podemos encontrar una gran cantidad de libros listos para ser vendidos, los cuales
han alcanzado esa condicidn gracias a que los autores han permitido que sus obras
sean reproducidas y distribuidas.

Fuente: www.cpl.com.pe (Camara Peruana del Libro)
La traduccion, adaptacidn, arreglo u otra transformacion de la obra

A través del ejercicio del derecho de transformacidn el autor puede prohibir o autorizar la realizacion
de obras derivadas de la suya, tales como traducciones, adaptaciones o arreglos. Por ejemplo, es muy
frecuente que las obras literarias mds exitosas sean traducidas a diferentes idiomas o que algunas
obras musicales pertenecientes a un género sean adaptadas a otro género.

Es importante para este fin, conocer la posibilidad de que una obra pueda dar origen a otras obras. En
este caso, encontramos a las obras originarias y a las obras derivadas. Las obras originarias son aquellas
gue corresponden a la creacidn inicial, mientras que las obras derivadas son aquellas que se basan en
otras ya existentes, por ejemplo, aquellas que resultan de traducciones, adaptaciones o arreglos. Como
vimos anteriormente es facultad exclusiva del autor autorizar la transformacién de su obra.

A continuacién, podemos apreciar diferentes ediciones de Cien afios de soledad de Gabriel Garcia
Mdrquez, en espafiiol, inglés, francés y aleman.
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1.7.

ONE HUNDRED YEARS y~SOLITUDE
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Cent ans
de solitude

Winner /% Nobel Prize

GABRIEL GARCIA MARQUEZ

Fuente de todas las imagenes: www.amazon.com
La importacion

La importacién comprende el derecho exclusivo de autorizar o no el ingreso al territorio nacional por

cualguier medio, incluyendo la transmisién, analégica o digital, de copias de la obra que hayan sido

reproducidas sin autorizacién del titular del derecho.

Si bien hoy en dia los formatos digitales han eliminado la necesidad de contar con soportes fisicos para
compartir informacién, haciendo muy facil la transmision de datos desde cualquier parte del mundo,
conforme a lo indicado en el parrafo anterior, el derecho patrimonial de importacién se extiende a los
medios digitales, por lo que el autor también tiene la facultad de prohibir el ingreso de reproducciones
de su obra que no necesiten de un soporte fisico, es decir, reproducciones virtuales o digitales.

Hoy en dia las importaciones permiten que una gran cantidad de productos ingresen al mercado
nacional lo cual complica las actividades de verificacién de respeto hacia los derechos protegidos por
la legislacion sobre el derecho de autor. El Estado orienta esfuerzos para impedir que ingresen al
mercado nacional mercaderia que infringe los derechos protegidos, a través de las distintas actividades
de fiscalizacién y de la tramitacién de las denuncias por infraccion. A continuacién, podemos ver
imagenes de algunas importaciones de productos infractores al derecho de autor®.

Limitaciones a los derechos

Conforme habrdn podido apreciar los autores disfrutan de un conjunto de derechos que les van a
permitir evitar que terceros realicen acciones que perjudiquen sus intereses. Asi, encontramos a los
derechos morales y patrimoniales que hemos definido y conocido en pdrrafos anteriores. Sin embargo,
nuestra legislacién también comprende un conjunto de limitaciones, que van a determinar que la falta
de autorizacidn del autor no sea concluyente de una conducta ilicita en contra de la explotacién de la
obra.

16 Las imagenes corresponden a los procedimientos tramitados bajo expedientes N° 2131-2015 y N° 2132-2015.
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Ricardo Antequera indica que las limitaciones o excepciones al derecho exclusivo del autor de autorizar
0 no la explotacién de su obra por cualquier procedimiento y en cualquier forma, deben legislarse e
interpretarse todas bajo el principio de los “usos honrados” ¥’. Asimismo, el citado autor indica que
tales limitaciones deben responder a supuestos especificamente determinados por la ley y que los
mismos, por ser excepciones a un derecho en principio exclusivo e ilimitado, tienen que ser
interpretados en norma restrictiva, no atentar contra la explotacién normal de la obra ni causar un
perjuicio injustificado a los legitimos intereses del autor?®.

Siguiendo esta ultima definicién, para que una conducta constituya una limitacion al derecho de
explotacién de la obra debe verificarse la concurrencia de los supuestos de la prueba de los tres pasos
o del criterio triple. Esta prueba consiste en la presencia de tres supuestos necesarios que deben
encontrarse en todos los casos que correspondan a una limitacién a la explotacion de la obra. Estos
supuestos son: a) que las limitaciones se restrinjan a casos especiales debidamente considerados por
la legislacidn, b) no debe afectarse la explotacién normal de la obra y c) no debe causarse un perjuicio
injustificado al autor. La aplicacién de todas las limitaciones que vamos a conocer en adelante nos
permitira apreciar los supuestos contenidos en la prueba de los tres pasos o del criterio triple.

Los usos honrados son aquellos que no interfieren con la explotacion normal de la obra ni causan
perjuicio injustificado a los intereses legitimos del autor o del titular del respectivo derecho. Por ello,
las limitaciones al derecho de autor identificadas como tales por nuestra legislacién se aplican en forma
restrictiva, no involucran a los derechos morales y no serdn aplicables en los casos que sean contrarios
a los usos honrados.

A continuacidn, conoceremos las principales limitaciones al derecho de explotacion de las obras.
El uso personal - la copia privada

El derecho exclusivo del autor a explotar su obra no se extendera al ambito personal de su poseedor,
quien podra copiarla (reproducirla) con las condiciones de que se trate de un Unico ejemplar y para su
uso exclusivo. Aqui encontramos como ejemplo, la copia digital que el poseedor de un CD (que
contiene obras musicales) realiza en un reproductor, hecho que debe encontrarse destinado a la
utilizaciéon personal y/o privada. La limitacidn se aplica en tanto la copia no escape del ambito personal
de quien la realiza, lo cual, excluye cualquier fin de lucro que perjudique los intereses econdmicos de
los autores; ademas, debe realizarse dentro del ambito de los usos honrados®.

El derecho de cita

De acuerdo al articulo 44 del Decreto Legislativo N° 822, es permitido realizar, sin autorizacion del
autor ni pago de remuneracion, citas de obras licitamente divulgadas, con la obligacién de indicar el
nombre del autor y la fuente, y a condicién de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados
y en la medida justificada por el fin que se persiga.

7 Antequera, Ricardo, Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines (Madrid: Reus, Fundacion Aisge, 2007), 121.
8 [dem.

19 DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Articulo 48.- Es licita la copia, para uso exclusivamente personal de obras, interpretaciones o producciones publicadas en grabaciones sonoras o
audiovisuales. Sin embargo, las reproducciones permitidas en este articulo no se extienden:

a. A la de una obra de arquitectura en forma de edificio o de cualquier otra construccion.

b. A la reproduccion integral de un libro, de una obra musical en forma grafica, o del original o de una copia de una obra plastica, hecha y firmada por
el autor.

c. A una base o compilacién de datos.
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Delia Lipszyc define al derecho de cita como la mencién de un fragmento relativamente breve de otra
cosa escrita, sonora o audiovisual, asi como la de obras artisticas aisladas, para apoyar o hacer mas
inteligibles las opiniones de quien escribe o para referirse a las opiniones de otro autor de manera

fidedigna®.

El presupuesto que dispone la legislacién es que se trate de obras licitamente divulgadas y que se
cumpla con indicar el nombre del autor y la fuente, respetando los usos honrados y en la medida que
se justifique de acuerdo a la finalidad. Este derecho de cita aparece como una conciliacién entre los
intereses de los investigadores de utilizar referencias para sostener las afirmaciones de sus trabajos y
el derecho de paternidad de los autores, que debe ser respetado por quien utiliza la cita.

Un ejemplo del ejercicio del derecho de cita lo vemos en este mismo trabajo, donde, en parrafos
anteriores, hemos realizado citas de expertos en nuestra materia de estudio, que nos permiten hacer
mejores precisiones de los conceptos que deben explicarse.

En la actualidad existe varios métodos para la cita de fuentes orientados a garantizar un uso adecuado
de los derechos de terceros, por ejemplo, los estilos APA o Chicago son frecuentemente utilizados en
la publicacion de diversos trabajos de investigacion juridica.

Limitaciones al derecho de comunicacién al publico

Entre las limitaciones al derecho exclusivo del autor a autorizar la comunicacion al publico de su obra,
podemos _encontrar al uso de la misma en el ambito doméstico, con fines didacticos, con fines
comerciales demostrativos, en actos oficiales o religiosos o con la finalidad de llevar a cabo una prueba
judicial o administrativa.

El uso en un ambito doméstico corresponde al marco de reuniones familiares, que se realizan en el
lugar que constituye la residencia habitual y que no se producen con el fin de obtener un beneficio
econdmico. Ademas, la comunicacidn debe restringirse al interior de la residencia.

Los fines didacticos estan referidos a las actividades de ensefianza y comprende a las actividades
realizadas sin fines de lucro por el personal y los estudiantes de la institucidn educativa. El publico debe
estar compuesto exclusivamente por personas directamente vinculadas con las actividades de Ila
institucion, tales como los docentes, los estudiantes o sus padres y tutores.

Para el caso de los actos oficiales o religiosos, la limitacion a la comunicacién al publico se aplicard
mientras el publico asista gratis al evento y que los participantes en el acto (por ejemplo, musicos) no
perciban remuneracion alguna por la interpretacidn o ejecucion de la obra.

Los fines demostrativos en los establecimientos de comercio en algunos casos resultan necesarios para
el ofrecimiento en venta de algunos productos, como, por ejemplo, los reproductores de sonido o
televisores, donde una forma de que el publico aprecie las caracteristicas de dichos aparatos es
precisamente a través de su funcionamiento, lo cual puede incluir la comunicacion de obras. Por ello,
mientras la comunicacién se restrinja a la demostracion del funcionamiento del producto y no se
desarrolle al exterior del establecimiento, los autores no podran prohibir la comunicacién de sus obras.

20

Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos (Madrid: Unesco, Cerlalc, Zavalia, 1993), 231.
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La legislacién también establece como limitacién al derecho de comunicacién al publico a las
actividades realizadas como indispensables para llevar a cabo una prueba judicial o administrativa. En
este caso, la finalidad comercial de la comunicacién de la obra se encuentra excluida, siendo que la
limitacion se aplicard unicamente con una finalidad probatoria.

Limitaciones al derecho de reproduccion

Entre las limitaciones al derecho exclusivo del autor a autorizar |la reproduccién de su obra, podemos
encontrar al uso de la misma con fines diddcticos, el uso personal, con fines de preservacion, la
reproduccién de obras para invidentes o para realizar actuaciones judiciales o administrativas. En
todos estos casos, la obra debera haber sido previamente divulgada en forma licita, es decir que haya
sido realizada por el mismo autor o con su consentimiento.

Tal como sucede con la limitacidén al derecho de comunicacién al publico, los fines didacticos también
constituyen una limitacién al derecho de reproduccién. Esta limitacién comprende a las actividades de
ensefianza o la realizacién de examenes y tienen que realizarse conforme a los usos honrados,
respetando el derecho de cita. La reproduccién no estara prohibida mientras no se realice con fines de
lucro, a través de la venta u otra forma de transferencia?'.

Es comun que en las actividades de ensefianza se emplee la revisidon de bibliografia especializada que
constituye parte necesaria del proceso de aprendizaje, siendo frecuente que los diversos cursos
cuenten con material de estudio comprendido por articulos o extractos de obras. Por ello, esta
limitacion surge como una conciliacién entre el derecho exclusivo del autor y el interés publico de la
educacion, respetando los usos honrados y excluyendo las transacciones onerosas sobre las
reproducciones?.

La reproduccién en bibliotecas o archivos publicos de ejemplares de sus colecciones que necesiten ser
cuidados o preservados o que se trate de ejemplares extraviados o destruidos, se encontrara permitida
sin la autorizacién del autor. En todos los casos la reproduccién no debe tener finalidad de lucro y no
debe ser posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables. Es comun que el uso
constante de los libros de una biblioteca genere su deterioro, por lo que esta limitacion busca
garantizar de algun modo la presencia del ejemplar en la coleccidn y que este se encuentre disponible
a los lectores.

21 DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Articulo 42.- Las lecciones dictadas en publico o en privado, por los profesores de las universidades, institutos superiores y colegios, podran ser
anotadas y recogidas en cualquier forma, por aquellos a quienes van dirigidas, pero nadie podra divulgarlas o reproducirlas en coleccién completa o
parcialmente, sin autorizacion previa y por escrito de los autores.

22 DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR
Articulo 43.- Respecto de las obras ya divulgadas licitamente, es permitida sin autorizacion del autor:

a.

L

La reproduccidn por medio reprogréfico, digital u otro similar para la ensefianza o la realizacién de exdmenes en instituciones educativas,
siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido, de articulos, discursos, frases originales, poemas
unitarios, o de breves extractos de obras o del integro de obras aisladas de caracter plastico y fotogréfico, licitamente publicadas y a
condicidn de que tal utilizacion se haga conforme a los usos honrados (cita obligatoria del autor) y que la misma no sea objeto de venta u
otra transaccion a titulo oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro.
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El ejercicio exclusivo del derecho de reproduccién por parte del autor, no se extiende a la reproduccion
reprografica de breves fragmentos o de obras agotadas, siempre y cuando se encuentre destinada a
un uso personal y dentro del dambito de los usos honrados. La reproduccién reprografica es la
realizacion de copias en facsimil de ejemplares originales o copias de una obra por medios distintos de
la impresién, como la fotocopia®.

El uso de obras para actuaciones judiciales o administrativas representan también una limitacién al
derecho de reproduccién. En este caso, la finalidad comercial de la reproduccidon de la obra se
encuentra excluida, siendo que la limitacidn se aplicara Unicamente para su actuacidn ante instancias
judiciales o administrativas y en la medida que justifique la necesidad de reproducir la obra.

tiene como finalidad divertir al publico que la conoce a través de situacidon cémicas, hilarantes o
exageradas. Este fin es desarrollado por aquellos que cuentan con la capacidad de acondicionar
escenarios jocosos a situaciones relacionadas, por ejemplo, con obras audiovisuales y crear, a través
de ello, una obra claramente diferente a la obra original.

Las parodias no podran involucrar una afectacién a la reproduccién de la obra original y tampoco
generar un dafo a la obra o a su autor vy, si bien, no seran consideradas una transformacién que
requiera la autorizacién del autor, ello no implica que no deba pagarse la remuneracidn
correspondiente en favor de este.

23
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Articulo 2.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrén el significado siguiente:

()

38. Reproduccidn reprografica: Realizacion de copias en facsimil de ejemplares originales o copias de una obra por medios distintos de la impresidn,
como la fotocopia.
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Los derechos conexos al derecho de autor surgen para adecuar la proteccién concedida a los autores
a aquellas personas que van a resultar importantes y hasta indispensables para la explotacién de las
obras. Los derechos conexos se presentan a través de las actividades de un grupo personas que van a
contribuir en que la obra pueda ser puesta a disposicion del publico. Se trata de la proteccién de los
intereses de las personas que contribuyen y/o facilitan la explotacion de la obra.

Los derechos conexos se configuran a través de las actividades de los artistas intérpretes o ejecutantes,
los productores fonograficos y los organismos de radiodifusién, cuya contribucién a la explotacién de
la obra es determinante para que el publico la conozca. Si bien no nos encontramos frente a actividades
que califican como obras protegibles bajo el sistema de derecho de autor, no se puede negar que en
algunos casos la creatividad o habilidad de algunas personas pueden incrementar significativamente
el valor de la obra.

Asimismo, la proteccion reconocida a los derechos conexos determina que, seglun el caso,
encontremos la existencia de derechos morales y patrimoniales en favor de sus titulares.

A continuacién, conoceremos los derechos conexos y descubriremos la importancia de su existencia
con relacidn a las obras protegidas por el derecho de autor.

Los artistas intérpretes o ejecutantes

La Ley N° 28131, Ley del artista intérprete y ejecutante, define como artista intérprete y ejecutante a
toda persona natural que representa o realiza una obra artistica, con texto o sin él, utilizando su cuerpo
o habilidades, con o sin instrumentos, que se exhiba o muestre al publico, resultando una
interpretacidn y/o ejecucion que puede ser difundida por cualquier medio de comunicaciéon o fijada
en soporte adecuado, creado o por crearse.

Por su parte, el numeral 2 del articulo 2 del Decreto Legislativo N° 822, define al artista intérprete o
ejecutante como la persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma
una obra literaria o artistica o una expresién del folklore, asi como el artista de variedades y de circo.

Conforme a las definiciones establecidas por las referidas leyes, podemos afirmar que la interpretacién
corresponde a la actividad que resulta de la creatividad y personalidad del artista, en ese rubro
podemos encontrar a la representacion de una obra teatral, cinematografica, musical o de cualquier
otro género. Por su parte, la ejecucién corresponde a la interpretacion de una obra resultante de la
creatividad y personalidad del artista, pero con un instrumento ajeno a su cuerpo?.

Las actividades de los artistas intérpretes y ejecutantes resultan de vital importancia para que las obras
de los autores sean conocidas y reconocidas, prestando su talento para incrementar el valor de las
mismas.

24 LEY N° 28131, LEY DEL ARTISTA INTERPRETE Y EJECUTANTE

El articulo 6.- Naturaleza de las interpretaciones y ejecuciones

6.1 Se entiende por interpretacion a la representacién de una obra teatral, cinematografica, musical o de cualquier otro género en la que se aplique
la personalidad y creatividad del artista.

6.2 Ejecucion es la interpretacion de una obra artistica, con instrumento ajeno al cuerpo, aplicando la personalidad y creatividad del artista.
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Por ejemplo, los intérpretes musicales o cantantes resultan indispensable para que una cancién pueda
comunicarse al publico. El éxito del intérprete musical se extiende inmediatamente a la composicién,
puesto que se incrementaran los ingresos por la explotacion de dicha obra. Es asi que, algunos
cantantes pueden alcanzar fama y éxito interpretando canciones compuestas por terceros.

Gian Marco Zignago, conocido como Gian Marco, es un compositor y cantante
peruano cuyas composiciones han sido interpretadas por cantantes famosos, tales

como: Marc Anthony, Alejandro Fernandez y Gloria Stefan, quienes han sido el
canal conducente a la explotacidn exitosa de las obras de Gian Marco.

Asimismo, las obras teatrales existen gracias a una obra preexistente, que constituye el trabajo
creativo de un dramaturgo. Sin embargo, estas obras no alcanzarian una adecuada comunicacién si es
gue no son interpretadas por actores, siendo en algunos casos, que la inclusiéon de un actor sea el
impulso necesario para el éxito de una pieza teatral.

Cabe precisar gue el articulo 4 de la Ley N° 28131, Ley del artista intérprete y ejecutante, contiene una
lista_enunciativa de los artistas comprendidos en la proteccion de la ley. Asi, la ley menciona a los
siguientes artistas: actor; banderillero; cantante; coredgrafo; danzarin en todas sus expresiones y
modalidades; director de obras escénicas, teatrales, cinematograficas, televisivas y similares; director
de orquesta o conjunto musical; doblador de accién; doblador de voz; imitador y el que realiza obras
artisticas con similar modalidad; intérprete y ejecutante de obra artistica que actua en circos vy
espectdculos similares; intérprete y ejecutante de obras de folclor en todas sus expresiones vy
modalidades; mago; matador; mentalista; mimo; modelo de artistas de las artes pldsticas, de obra
publicitaria, de pasarela, en espectdculos escénicos, teatrales, cinematograficos, televisivos; musico;
novillero; parodista; picador; prestidigitador; recitador o declamador; rejoneador; titiritero o
marionetista; ventrilocuo; entre otros.

Si bien es una lista enunciativa, nos proporciona un panorama que permite apreciar la diversidad de
actividades que existen dentro de concepto de artista intérprete y ejecutante. La proteccidon que se
concede a este rubro de actividades recae en la capacidad creativa de estos artistas que generan un
valor agregado muy importante a las obras de terceros.

Los artistas intérpretes y ejecutantes cuentan con derechos morales y patrimoniales. Asi, por ejemplo,
cuentan con derechos morales de paternidad, integridad y acceso sobre sus representaciones y
ejecuciones, asi como, los derechos patrimoniales de comunicacion al publico y reproduccion.

Los derechos reconocidos a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes tendran un plazo de
proteccidn que sera de toda su vida y setenta afios desde de su fallecimiento. Luego de vencido este
plazo la interpretacion o ejecucidon pasara a dominio publico.

Fuente: www.juandiegoflorez.com
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Juan Diego Florez es un tenor peruano reconocido a nivel mundial, quien ha
realizado interpretaciones de musica lirica en los principales escenarios del mundo.
Como es evidente la interpretacion de Juan Diego Florez constituye el desarrollo de
la practica profesional de un talento, que le ha permitido resaltar entre muchos

otros intérpretes. Si Juan Diego Flérez no tendria derechos sobre sus
interpretaciones, cualquier tercero podria utilizarlas en diversos fines, obteniendo
un lucro en base a ellas y sin que el tenor pueda beneficiarse. Sin embargo, como
ya hemos visto, los intérpretes cuentan con derechos morales y patrimoniales sobre
su trabajo.

Los productores de fonogramas

El talento de los autores y artistas no podria ser ofrecido al publico si no existe conjuntamente el
trabajo de los productores de fonogramas. El trabajo de los productores de fonogramas consiste en
proporcionar todos los recursos técnicos, creativos y comerciales necesarios para que el talento de los
autores y artistas sea conocido por el publico y se genere una explotacion conveniente para todos los
intervinientes.

Un fonograma es el sonido de una ejecucion o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los
mismos, fijados por primera vez, en forma exclusivamente sonora; puede estar en formato fisico o
digital. Por su parte, los productores de fonogramas son definidos como la persona natural o juridica
bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinacién, se fijan por primera vez los sonidos de una
interpretacidn o ejecucidn u otros sonidos, o representaciones digitales de los mismos®.

El trabajo de los productores de fonogramas los podemos encontrar a través de varias alternativas
comerciales, tales como: discos compactos (CD), discos de vinilo, casetes y formato digital.

Los derechos que adquieren los productores de fonogramas es diferente al contenido de sus
producciones, donde encontraremos derechos en favor de autores, asi como de artistas intérpretes y
ejecutantes. En efecto, el derecho de los productores de fonogramas recae sobre la fijacion que
realizan del trabajo proveniente del talento de terceros y, por ello, podrdn ejercer un derecho
exclusivo, autorizando o prohibiendo actividades de terceros, de acuerdo a sus intereses. La pirateria
o la comunicacidn al publico sin autorizacién son algunas de las afectaciones mas recurrentes a los
derechos de los productores de fonogramas.

El articulo 136 del Decreto Legislativo N° 822, establece que los productores de fonogramas tienen el
derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

% Definiciones que corresponden al articulo 2, numerales 14 y 33 del Decreto Legislativo N° 822.
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a. La reproduccién directa o indirecta de sus fonogramas.

b. La distribucion al publico, el alquiler, el préstamo publico y cualquier otra
transferencia de posesion a titulo oneroso de las copias de sus fonogramas.

c. La puesta a disposicion del publico de los fonogramas de manera tal que los
miembros del publico puedan acceder a ellos desde el lugar y en el momento que
cada uno de ellos elija.

d. La inclusion de sus fonogramas en obras audiovisuales.
e. La modificacion de sus fonogramas por medios técnicos.

Los derechos reconocidos en los incisos a), b), c) se extienden a la persona natural
o juridica que explote el fonograma bajo el amparo de una cesion o licencia
exclusiva.

Los derechos reconocidos a favor de los productores de fonogramas tendran un plazo de proteccion
de setenta afios, que se contardn desde el 1 de enero del afio siguiente a la publicacion del fonograma.
Luego de vencido este plazo el fonograma pasard a dominio publico.

Los organismos de radiodifusion

Un organismo de radiodifusién es definido como la persona natural o juridica que decide las emisiones
y que determina el programa, asi como el dia y la hora de la emision. Se reconoce en favor de estos
organismos una titularidad sobre la emisidn y retransmision de sus emisiones?.

Para nuestra legislacion, una emision es la difusién a distancia directa o indirecta de sonidos, imdagenes,
o de ambos, para su recepcion por el publico, por cualquier medio o procedimiento. Asimismo, una
retransmisién es definida como la reemisidon de una sefial o de un programa recibido de otra fuente,
efectuada por difusién inaldmbrica de signos, sonidos o imagenes, o mediante hilo, cable, fibra dptica
u otro procedimiento analogo o digital conocido o por conocerse?’.

Los organismos de radiodifusién, a través del contenido de sus emisiones, ponen a disposicion del
publico un gran nimero de actividades que comprenden trabajos de autores, artistas intérpretes o
ejecutantes, que resultan de vital importancia en el proceso de la generacién de su valor. El objeto de
la proteccion de las emisiones de los organismos de radiodifusiéon es independiente del contenido de
las mismas vy, si bien, las emisiones no son reconocidas como obras, sobre ellas se reconoce un
conjunto de derechos conexos al derecho de autor.

El articulo 140 del Decreto Legislativo N° 822, establece que los organismos de radiodifusién tienen el
derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a. La retransmisidn de sus emisiones por cualguier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.
b. La grabacién en cualquier soporte, sonoro o audiovisual, de sus emisiones, incluso la de alguna
imagen aislada difundida en la emisién o transmisidn.

c. La reproduccién de sus emisiones.

26 Definicidén que corresponde al articulo 2, numeral 30 del Decreto Legislativo N° 822.

27 Definiciones que corresponden al articulo 2 de la Decisién 351, asi como, numerales 11 y 39 del Decreto Legislativo N° 822.
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Asimismo, los organismos de radiodifusién tendran derecho a obtener una remuneracidon equitativa
por la comunicacién publica de sus emisiones o transmisiones de radiodifusién, cuando se efectue en
lugares a los que el publico acceda mediante el pago de un derecho de admisidn o entrada.

El derecho reconocido a favor de los organismos de radiodifusién tendra una duracidn de setenta afios,
contados a partir del primero de enero del afio siguiente al de la emisidn o transmision.

CAPITULO 3: LA GESTION COLECTIVA

3.1.

La gestion colectiva de derechos de autor y derechos conexos

Delia Lipszyc sefiala que por gestidn colectiva se entiende el sistema de administracidon de derechos de
autor y de derechos conexos por el cual sus titulares delegan en organizaciones creadas al efecto la
negociacién de las condiciones en que sus obras, sus prestaciones artisticas o sus aportaciones
industriales — segin el caso -serdn utilizadas por los difusores y otros usuarios primarios, el
otorgamiento de las respectivas autorizaciones, el control de las utilizaciones, la recaudacién de las
remuneraciones devengadas vy su distribucidn o reparto entre los beneficiarios®.

De acuerdo a lo que hemos estudiado, sabemos que a los autores y los titulares de derechos conexos
se les ha reconocido un conjunto de derechos exclusivos, de orden moral y patrimonial. Los derechos
de orden patrimonial son los que van a permitir explotar la obra y permitir a sus titulares obtener
beneficios econdmicos, convirtiéndose en una de las ventajas mds importantes que motivaran la
generacién de nuevas creaciones.

Sin embargo, la tarea no es facil, puesto que los titulares de derechos conexos tendrdn que contar con
un sistema de gestién y fiscalizacidn que les permita actuar en defensa de sus derechos. Por ejemplo,
conceder licencias para cada tercero que desee comunicar publicamente obras musicales resultaria
complicado tanto para el titular del derecho como para los terceros. Asi, los titulares deberan conceder
una licencia particular para cada tercero y estos deberan negociar con cada titular cuyas obras tienen
el interés de comunicar.

Este problema puede solucionarse con una concentracion de intereses tanto de titulares como de
interesados en explotar las obras, siendo la gestidn colectiva una alternativa equilibrada que busca
resolver las complicaciones de la contratacion individual y extender los beneficios a todos los
involucrados.

28 |ipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos (Madrid: Unesco, Cerlalc, Zavalia, 1993), 407.
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Se entiende por sociedades de gestidn colectiva a las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente
constituidas para dedicarse a la gestién de derechos de autor o derechos conexos de cardcter
patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de esos derechos29. Asimismo, a fin
de operar como sociedad de gestidn colectiva, las asociaciones deberdn obtener una autorizacidn de
funcionamiento emitida por la Direccidon de Derecho de Autor del Indecopi.

La gestion individual de derechos por parte de sus titulares involucra una gran cantidad de licencias y
contratos necesarios para poder realizarla, lo cual puede representar una desventaja frente a sistemas
gue concentran la gestién de un gran numero de derechos de titulares. Por ello, las sociedades de
gestidn colectiva representan una alternativa que simplifica los procedimientos para conducir la
explotacién de derechos de autor o conexos.

La practica de una gestion individual conduciria a que el titular se encargue de la negociacién en la
explotacién de sus derechos, lo cual implica tratar en forma independiente con cada tercero interesado
en explotar las obras sobre las que el titular ostenta derechos. Ello conduciria a identificar y ubicar
territorialmente a cada uno de los terceros dispuestos a pagar la remuneracién establecida por el
titular y luego de ello, conceder a cada uno una licencia.

Asi, la gestion colectiva se constituye en la alternativa de administraciéon de derechos de un gran
numero de titulares, que va a simplificar principalmente los procesos de negociacién, gestién y
recaudacion de remuneraciones por el uso de las obras. Este sistema es también una ventaja para los
terceros, quienes no necesitardn negociar con cada titular de derechos y obtendran, a través de la
sociedad de gestién, un medio para legitimar el uso de una gran cantidad de obras.

El Estado reconoce en favor de las sociedades de gestidn colectiva una presuncion de legitimidad de
representacién de todos los titulares del tipo de derechos que administran, lo cual determina que,
salvo prueba en contrario, debe presumirse que los titulares han encomendado la administracion de
sus derechos a la sociedad de gestidn, quien podra ejercerlos en cualquier tipo de procedimiento, a fin
de hacerlos valer frente a terceros®. El gran conjunto de derechos administrados por las sociedades
de gestidn colectiva se conoce como repertorio.

2% DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Articulo 2.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrdn el significado siguiente:

()

Sociedades de Gestion Colectiva: Asociaciones civiles sin fin de lucro legalmente constituidas para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestién
de derechos de autor o conexos de caracter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de esos derechos, y que hayan obtenido
de la Oficina de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccidn de la Propiedad Intelectual-Indecopi- la
autorizacidn de funcionamiento que se regula en esta ley. La condicion de sociedades de gestidn se adquirira en virtud a dicha autorizacion.

30 DECISION 351, REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Articulo 49.- Las sociedades de gestidn colectiva estaran legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que
celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administracién y hacerlos valer en toda clase de procedimientos
administrativos y judiciales.

DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Articulo 147.- Las sociedades de gestion colectiva estaran legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos
confiados a su administracion y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin presentar mas titulo que dichos
estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus
respectivos titulares. {...)
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Las sociedades de gestidn colectiva se caracterizan por conceder licencias generales o en blanco, a
través de las cuales autorizan a los terceros el uso de la totalidad del repertorio que administran. Cabe
precisar que, conforme a la presuncion legal de legitimidad, las sociedades de gestidn colectiva
administran dentro de su repertorio a las titularidades sobre obras nacionales y extranjeras.

Delia Lipszyc afirma que, las sociedades que realizan la gestidn colectiva de derechos de ejecucion
publica acuerdan las autorizaciones de uso sin previa consulta con los autores (administracion colectiva
plenamente desarrollada), y gue el método primordial empleado para ello son las licencias generales
— 0 globales o en blanco- o los contratos de repertorio por medio de los cuales estas sociedades
autorizan a los difusores, en la forma, el lugar y durante el plazo convenidos en la licencia, de todas las
obras del repertorio gue administran — nacionales y extranjeras — (respecto de las cuales los autores
ya ejercieron el derecho de divulgacion) generalmente llamado repertorio mundial de obras o
repertorio mundial de musica protegida3®'.

Este tipo de licencias son las que representan la mayor ventaja para los interesados en obtenerlas,
puesto que permitiran el uso de una gran cantidad de obras, sin la necesidad de obtener autorizaciones
independientes. Asimismo, este tipo de licencias simplifican considerablemente el trabajo de la
administracidon de derechos puesto que las sociedades de gestién no necesitaran contabilizar y/o
identificar cada vez que una obra de su repertorio es utilizada y, en base a eso, cuantificar el pago de
la remuneracién por el uso del derecho.

En el funcionamiento y objetivos de las sociedades de gestién colectiva vamos a encontrar algunas
funciones inherentes al rol de ente administrador de derechos de terceros. Definitivamente el punto
de partida es la gestién en la administracion de los derechos que constituye el repertorio que
representa cada sociedad, de donde derivaran algunas otras funciones como la recaudacién vy
distribucién de remuneraciones.

A continuacidn, conoceremos las funciones que las sociedades de gestidn colectiva deben cumplir, en
armonia con los fines de su creacion.

Administrar

El rol primigenio de las actividades de las sociedades de gestidn colectiva es el de administrar los
derechos de sus representados, a través de la concesién de licencias a cambio de una remuneracién
equitativa. En el desarrollo de esta funcion la sociedad de gestion implementa los métodos
correspondientes para la concesidon de las licencias, las cuales, frecuentemente tendran la
caracteristica de licencias generales o licencias en blanco. Esta caracteristica le permite a la sociedad
de gestion excluir a la autorizacidon de los autores para la concesién de cada licencia, puesto que,
conforme a la presuncién de legitimidad de representacién que opera a su favor, debe entenderse que
todos los titulares del tipo de derechos que administran le han encomendado la administracién de sus
derechos.

31 Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos (Madrid: Unesco, Cerlalc, Zavalia, 1993), 444-445.
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Recaudar remuneraciones

La administracion de los derechos implica la fijacion de una tarifa por la explotacion. La legislacion
exige que las tarifas sean razonables y equitativas, las cuales deberdn ser proporcionales a los ingresos
obtenidos con la explotacién del repertorio®2. La fijacidn de las tarifas debe reflejar un equilibro entre
los intereses de los titulares de obtener una retribucién justa sobre la explotacidn de su derecho y los
intereses del publico usuario que no espera un cobro exorbitante por el uso del repertorio.

Luego de establecidas las tarifas, la sociedad debe aplicarla a las distintas actividades en las que se
explote o se pretenda explotar los derechos que forman parte del repertorio que administra. De esa
manera, debera iniciar la recaudacién del pago de las tarifas.

La recaudacion de remuneraciones se convierte en una de las ventajas principales del sistema de la
gestidn colectiva, simplificando considerablemente los esfuerzos de los titulares de que se le remunere
por la explotacion de sus derechos.

Distribuir remuneraciones

Esta funcidn es la que cierra el circulo de las labores esenciales de las sociedades de gestidn colectiva,
puesto que, luego de autorizar y recaudar remuneraciones, lo que corresponde es la distribucién, que
es la parte mas compleja de la operatividad del sistema de gestion colectiva, en tanto habra que
identificar, por ejemplo, las obras que se explotaron y la cantidad de veces.

Las sociedades de gestion colectiva estan obligadas a aplicar sistemas de distribucién real que excluyan
la arbitrariedad, bajo el principio de un reparto equitativo entre los titulares de los derechos, en forma
efectivamente proporcional a la utilizaciéon de las obras, interpretaciones o producciones, segun el
caso. De esa manera, dependera de la organizacion interior de la sociedad de gestidn el implementar
un sistema de distribucién adecuado que le permita cumplir la obligacién legal antes referida.

Cabe precisar también que las sociedades como cualquier entidad necesitan de presupuesto para
operar y ejercer sus funciones. En ese sentido, el articulo 153, inciso j) del Decreto Legislativo N° 822,
dispone que los gastos administrativos no podran exceder del treinta por ciento (30%) de la cantidad
total de la remuneracidn recaudada.

En el Perq, en la actualidad se encuentran vigentes las autorizaciones para el funcionamiento de las
siguientes sociedades de gestidn colectiva:

32 DECRETO LEGISLATIVO N° 822, LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Articulo 153.- Las entidades de gestion estan obligadas a:

()

e. Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestién deberan ser razonables y equitativas, las cuales determinardn la remuneracion exigida
por la utilizacién de su repertorio, sea perteneciente a titulares nacionales o extranjeros, residentes o no en el pais, las cuales deberan aplicar el
principio de la remuneracion proporcional a los ingresos obtenidos con la explotacion de dicho repertorio, salvo los casos de remuneracion fija
permitidos por la ley, y podrdn prever reducciones para las utilizaciones de las obras y prestaciones sin finalidad lucrativa realizadas por personas
juridicas o entidades culturales que carezcan de esa finalidad.

33 Conforme a lo dispuesto por el articulo 153, inciso k) del Decreto Legislativo N° 822.
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- APDAYC, de autores y compositores de obras musicales.

- UNIMPRO, de productores fonograficos y titulares de obras y/o producciones audiovisuales en forma
de videoclips musicales.

- SONIEM, de artistas intérpretes y ejecutantes musicales.

- INTER ARTIS, de artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales.

- EGEDA PERU, de productores audiovisuales.

- APSAV, de artistas visuales
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1. ¢Qué esunaobra?

2. ¢Sobre las actividades de quienes recaen los derechos conexos?

3. Defina a las sociedades de gestidn colectiva y las funciones que desempeiian:

4. Mencione tres derechos patrimoniales y tres derechos morales:
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS

e  Principios Basicos del derecho de autor y los derechos conexos — OMPI
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo _pub 909 2016.pdf

e Decisién 351, Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos conexos

e Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+822.pdf/f96c8bfa-e12d-114c-
a396-9bec402e130b
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https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+822.pdf/f96c8bfa-e12d-114c-a396-9bec402e130b
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CASOS PRACTICOS

CASO PRACTICO N° 1

¢Cual de las siguientes actividades puede determinar la existencia de un derecho de autor? Marque con un
aspa (X) en el casillero “si” 0 “no”, segln corresponda.

ACTIVIDAD Si NO

Una cancidn

Una gaseosa

Un nuevo motor de
auto

Una novela

Una escultura

CASO PRACTICO N° 2

Identifique cinco obras protegidas por la legislacion sobre el derecho de autor y derechos conexos, que
formen parte de sus actividades habituales. Por ejemplo, la musica.
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e El derecho de autor se materializa a través de un conjunto de facultades, derechos y obligaciones en
relacién a aquellos que tienen la capacidad de desarrollar procesos, existiendo principios y
presupuestos legales que van a dar forma a la regulacién legal de los derechos que se originan a
partir de la creacidn intelectual y artistica. El derecho de autor se sustenta en los principios de
proteccidon automatica y proteccion extraterritorial.

e Una obra es definida como toda creacién intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada
o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. El autor, debera dotar a su trabajo de
un contenido personal, que lo haga Unico e irrepetible, el cual debe resultar de un esfuerzo creativo
artistico o literario. A través de la originalidad el autor incorporard en su obra una dotacién de su
personalidad, lo cual permitira el surgimiento de un trabajo exclusivo e inigualable.

e El autor serd merecedor de un conjunto de derechos de indole moral, asociados a su condicién de
persona y, por tanto, irrenunciables, inalienables e intransferibles. Asimismo, el autor también es
merecedor de un conjunto de derechos de orden patrimonial, que tienen como finalidad la
explotacién econémica de la obra, pudiendo disponer de los mismos conforme a sus intereses. En el
Peru el derecho patrimonial dura toda la vida del autor y 70 afios después de su muerte.

e Con relacién a la formalidad, nuestra legislacién, en concordancia a lo dispuesto por el Convenio de
Berna, establece que el goce o ejercicio del derecho de autor no estan supeditados al requisito del
registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.

e Eluso personal —la copia privada, el derecho de cita y el uso en el ambito doméstico son limitaciones
al derecho de autor, donde no sera necesario contar con la autorizacién del titular.

e Los derechos conexos al derecho de autor surgen para adecuar la proteccién concedida a los autores
a aquellas personas que van a resultar importantes y hasta indispensables para la explotacion de las
obras. Los derechos conexos se presentan a través de las actividades de los artistas intérpretes o
ejecutantes, los productores fonograficos y los organismos de radiodifusion.

e Seentiende por sociedades de gestion colectiva a las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente
constituidas para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestidon de derechos de autor o conexos
de caracter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de esos derechos. Se
caracterizan por conceder licencias generales o en blanco, a través de las cuales autorizan a los
terceros el uso de todas las obras del repertorio que administran.
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