COMO PROCEDER FRENTE A LAS
INFRACCIONES

“Casos de Infraccion a las Patentes de Invencion, Modelos de

Utilidad y Diserios Industriales”

Expositor:
Carfos M. Alvarado Torres

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

li Indecopi



e~ e

Marco legal del Sistema de Patentes en el Peru

@ Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina

@ Decreto legislativo 1075, que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decision 486

@ Ley 29316
@Decreto Legislativo 1033
@TUPA del INDECOPI

@ Decreto Legislativo 807



La Direccion de Invenciones y Nuevas
Tecnologias

La Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias es el organo
administrativo encargado de otorgar y proteger derechos de Pl
relacionados a:

@Patente de invencion

@Patente de modelo de utilidad

@Diseno industrial

@Circuito integrado

@Variedades vegetales

@Conocimientos colectivos de los pueblos indigenas del Peru

La Comision de Invenciones y Nuevas Tecnologias, perteneciente a la
Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias, procesa las denuncias
por infraccion de derechos de propiedad industrial, acciones de nulidad
y oposiciones a solicitudes de los registros citados. li



¢Qué es una patente?

Titulo que concede el Estado a una
persona, el cual garantiza un
derecho de exclusividad sobre una
regla técnica (invencion).

Nadie, sin autorizacion del titular,
puede explotar la regla técnica que
ampara la patente.

El derecho de exclusividad es
otorgado a cambio de que el
inventor divulgue su regla vy
contribuya a enriquecer el estado
de la técnica




e~ e

éQué tipos de patente se puede registrar en el Peru?

articulo 14 Decision
486
nuevos productos y

Patentes de procedimientos

invencion

(para grandes
invenciones)

4 =

/ Patentes de
X modelo de

utilidad _— —
articulo 81 _
Decision 486 (para pequenias
mejora de invenciones)
productos




Derechos que confiere una patente

El titular de una patente tiene el derecho de impedir que terceros
que no tengan su autorizacion, puedan realizar:

- Patente de producto: fabricar, ofrecer en venta, vender o usar el
producto e importarlo.

- Patente de procedimiento: emplear el procedimiento y respecto al
producto obtenido por el procedimiento los actos mencionados.
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¢Qué es un registro de
diseno industrial?

Titulo que concede el
Estado a una persona, el
cual garantiza un derecho
de exclusividad sobre Ia
apariencia particular de un
producto.

No esta relacionado de
ninguna manera a
aspectos técnico-
funcionales. La apariencia
debe ser arbitraria. li




Derechos que confiere un diseno industrial

El titular de un disefio industrial tendrd derecho a
actuar contra cualquier tercero que sin su
consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca
en el comercio o utilice comercialmente productos que
incorporen o reproduzcan el disefio industrial.

Diferencias secundarias.



Patente de Invencion

- Objeto de proteccion: Regla

técnica (no aspectos
ornamentales)
- Proteccion definida por

reivindicaciones

- Plazo de proteccion: 20 anos

Registro de diseno industrial

-  Objeto de proteccion:
Apariencia particular (no
aspectos funcionales)

- Proteccion definida por

representacion

- Plazo de proteccion: 10 anos

&

>/
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¢En definitiva, qué delimita el ambito de proteccion
de una patente ?

DECISION 486
Articulo- 51

El alcance de la proteccion conferida por la patente estara
determinado por el tenor de las REIVINDICACIONES.

La descripcion y los dibujos, o en su caso, el material
bioldgico depositado, serviran para interpretarlas.

“LA REIVINDICACION
ESTABLECE LAS
REGLAS DEL JUEGO”

¢CAomo se compone un documento patente?

reivindicacion
o reivindicaciones

{

memoria descriptiva

o dibujos
o descripcion
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Categorias de reivindicaciones

* Reivindicaciones de producto

pm——

1. Un precursor de emulsion explosiva de tipo agua-en-aceits, constituido de:

1.1 Una solucion acuosa oxidante de sales inorganicas, con el nitrato de amonio
como componente de mayor cuantia, que forma la fase dispersa; y,

1.2 Una fase confinua combustible, que incluye un agente o una mezcla de
agentes tenso-activos, y un hidrocarburo o una mezcla de hidrocarburos

preambulo g

sdlidos;
S—
parte CAHACTERIZ}@;}W la presencia de vaselina sdlida natural en dicha fase
caracterizante continua, en un porcentaje de 0,1 a 2,0% referido a la masa fotal del explosivo; y

por la ausencia simultanea de todo hidrocarburo H{’,’deﬂ 0 cualquier ofra clase e
aceite en esta fase continua.



Categorias de reivindicaciones

* Reivindicaciones de procedimiento

10. Un proceso de fabricacion de un precursor de emulsion explosiva de acuerdo a la
reivindicacién 1, que comprende:

a) Preparar la solucion acuosa oxidante de /as sales oxidantes inorganicas en un
primer tangque con agitacion;

b) Preparar la mezcla de los componentes combustibles de la fase continua en
un sequndo tanque, introduciendo primero los componentes diferentes a la
vaselina y una vez alcanzado el punto de fusién de dichos componentas se

etapas o< agrega la vaselina y se agita;

c) Incorporar en un tanque provisto de calentamiento y agitacion la fase
combustible y luego agregar lentamente la solucién oxidante, de tal manera de
producir una primera emulsion-base; y

d) Refinar la emulsién-base en un dispositivo emuisificador continuo para
retardar su cristalizacion.




Limitaciones a los derechos

Caracter territorial ‘
m‘

Vigencia temporal
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Oposiciones
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El tramite de una solicitud de patente comprende dos etapas

Etapa formal
(andlisis de requisitos
de admisibilidad)

Evaluacion de fondo
(examen de
patentabilidad)

Inicio

\ Antes de pasar a la segunda
etapa la solicitud debe hacerse
/ publica.




La libre accesibilidad de la solicitud
involucra su publicacion en el Diario El
Peruano hecha por el solicitante por

0N
| |
TERY

Lrsd, vieroas 19 00 fove

@ N ORMAS LEC ESTE HECHO ORIGINA DERECHOS

Quien tenga legitimo interés tiene la

oportunidad de oponerse a la solicitud

e a_fin de evitar que se otorgue al
solicitante la patente, ello en tanto
considere que no se cumple con los
requisitos legalmente establecidos.

La oposicion se efectua dentro del
plazo de 60 dias siguientes a la

publicacion. li
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é¢Por qué oponerse?

@ Competencia

@ Legitimo interés



Intereses en juego

Estado

Titular del derecho

Sociedad
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Sobre qué aspectos debe pronunciarse el examinador en el informe técnico

@ Memoria descriptiva y reivindicaciones originalmente presentadas.

@ Documentacion técnica entregada por el solicitante con posterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud, tales como nuevas paginas de la descripcion y pliegos de
reivindicaciones.

@ Argumentos técnicos contenidos en los escritos de oposicion y en la respuesta
presentada por el solicitante.

{
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El examinador debe realizar la
busqueda del estado de la técnica
relevante del caso.

Una oposicion no debe

limitar  |a bL’quueda de La oposicidon apo.rta argumentos y{o
. N _ documentos adicionales que habran
informacién del examinador de ser tomados en cuenta por el

examinador, pero no impiden que éste
haga un examen de otros documentos



Nulidades
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¢Cuando se presenta una solicitud de nulidad?

Cuando...

@ La patente no constituyese una invencion.
@ No cumpla con los requisitos de patentabilidad.

@ Las reivindicaciones no estuvieran enteramente sustentadas por la
descripcion.

@ La patente concedida contuviese una divulgacion mas amplia que en la
solicitud inicial.

@ No se hubiere presentado la copia del contrato de acceso (Recursos
Genéticos).

@ No se hubiere presentado la copia del documento de licencia o
autorizacion de uso (Conocimientos Tradicionales).



Procedimiento

e Presentacion de la solicitud

e Admisién a tramite

e Traslado al emplazado

e Contestacion (2 meses/prorrogables)
e Determinacion de pruebas a evaluar
e Informe Técnico

e Resolucion
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Consideraciones durante la evaluacion técnica de
patentes a las que se interpone nulidad

La nueva evaluacion que realiza el examinador debera hacerse entre la
patente ya concedida respecto de los documentos o argumentos aportados
por el accionante.

El alcance de la invencidon protegida esta definido por el tenor de las
reivindicaciones, por lo que el examinador debe considerar el pliego aprobado
por la autoridad.

El examinador no volvera a realizar una busqueda del estado de la técnica ni
podra utilizar documentos distintos a los aportados.
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Acciones Judiciales

e Contencioso
administrativo

* Indemnizacion por danos
Y perjuicios

 Denuncia Penal por delito
contrala propiedad
industrial



Acciones Judiciales

"Articulo 222 del Cédigo Penal.-Fabricacién o uso no autorizado de patente

Serd reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos hi mayor de cinco afios, con
sesenta a trescientos sesenta y cinco dias multa e inhabilitacion conforme al Articulo 36
inciso 4) tomando en consideracién la gravedad del delito y el valor de los perjuicios
ocasionados, quien en violacion de las normas y derechos de propiedad industrial,
almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o
exporte, en todo o en parte:

a. Un producto amparado por una patente de invencién o un producto fabricado
mediante la utilizacion de un procedimiento amparado por una patente de invencion
obtenidos en el pais;

b. Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el pais;

c. Un producto amparado por un disefio industrial registrado en el pais;

d. Una obtencién vegetal registrada en el pais, asi como su material de reproduccion,
propagacién o multiplicacidn;

e. Un esquema de trazado (tipografia) registrado en el pais, un circuito semiconductor
que incorpore dicho esquema de trazado (topografia) o un articulo que incorpore tal
circuito semiconductor;

f. Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una
marca registrada en el pais."



Denuncia por Infraccion - INDECOPI

Accidon administrativa que tiene como objeto evitar y sancionar el
uso, fabricacion, importacion, introduccion en el mercado,
comercializacion o explotacion de los productos protegidos, por
parte de terceros sin autorizacion.

Requisitos estahlecidns en el articillo 99 del D1 1075 v el TUIPA,




~
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Facultades de Indecopi r—

* Realizar inspecciones

* Requerir apoyo policial

* Requerir informacion

e Dictar medidas cautelares
* Imponer sanciones
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Medidas que se pueden tomar

La cesacion de los hechos.

El decomiso, depdsito o inmovilizacion de
productos.

e El retiro de los circuitos comerciales de los
productos resultantes de la infraccion

*  Prohibicion de la importaciéon y/o de la
exportacion de los productos.

* El cierre temporal del establecimiento del
denunciado.

* Publicacion de la resolucion condenatoria.

 Otras medidas que tengan como objeto
evitar que se produzcan perjuicios
derivados de los actos denunciados o que
tengan como finalidad la cesacion de los
mismos.




Tramite del procedimiento

* Presentacion de denuncia

 Admisién a tramite y medidas cautelares
* Diligencia de inspeccidén y notificacion

* Contestacion (5 dias)

* Audiencia de Conciliacion

* Informe Técnico

* Resolucion de la Comisidn de Invenciones y
Nuevas Tecnologias

* Apelacion (5 dias)
e Contestacion de la apelacion
e Resolucion de la Sala de Propiedad Intelectual
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Sanciones administrativas

* Amonestacion: Infracciones Leves
* Multa (hasta 150 UITs): Infracciones Graves

e Criterios: Provecho ilicito obtenido por el denunciado; la conducta procesal
del denunciado, la gravedad de la infraccion

J



Infraccion a una patente de producto

* Infraccidon a una patente cuyo objeto es un producto.

* Lacargade la prueba le corresponde al accionante.




Infraccion a una patente de procedimiento

Infraccion a una patente cuyo objeto es un procedimiento para obtener un
producto.

* La carga de la prueba le corresponde al emplazado, quien debera probar que
el procedimiento empleado para obtener el producto es diferente al
protegido por la patente.

 En los casos de infraccion a una patente de procedimiento, la ley establece
una presuncion.

 Se presume salvo prueba en contrario que todo producto idéntico producido
sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el
procedimiento patentado, si:

1. El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo, o

2. Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya

sido fabricado mediante el procedimiento, y el titular de la patente no
puede establecer mediante esfuerzos razonables cual ha sido el
procedimiento efectivamente utilizado. li
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Casos de infraccion a los derecho:
pr pledad industrial

de




E Infraccion
W/ a
g/ patentes



Exp. 1030-2009/DIN
Patente de modelo de utilidad para “CERRADURA DE SOBREPONER CON UN

ARO INTERIOR Y CUERPO COMO UNICA PIEZA” inscrita con titulo N2 0353.

Reivindicacion unica Cerradura de sobreponer de las del tipo que se coloca sobrepuesta en

el lado de la puerta que le da al interior del ambiente y que cuenta, entre otros elementos,

con un cuerpo, un aro interior y un tambor interior caracterizada porque el cuerpo y el aro

interior estan integramente formados en una sola pieza, contando con un agujero por v
donde asoma el tambor o el cilindro para ser accionado por la llave. o

ELEMENTO DENUNCIADO 6°>
| _ N\




Exp. 1138-2011/DIN
Patente de modelo de utilidad para “CERRADURA DE SOBREPONER CON UN ARO
INTERIOR Y CUERPO COMO UNICA PIEZA” inscrita con titulo N2 0353.

D1

D2

- Cerradura de sobreponer de las del tipo que
s5e coloca sobrepuesta en el lado de la puerta
que le da al interior del ambiente ¥ que
cuenta, entre otros elementos, con:

LN cuergao,
un aro interior, v
un tambor interior;

- caracterizada porgque el _cuerpo vy el aro
interior estan integramente formados en

una sola pieza;

- contando con un agujero por donde asoma el
tambor o el cilindro para ser accionado por la
llave.

Forman una sola pieza

Cuerpo

Figura NW° 5 qgue corre a foja 07 del
expediente N® 001159-2003/0IN

- Cerradura de sobreponer de las del tipo que se
coloca sobrepuesta en el lado de la puerta gue
le da al interior del ambiente v gue cuenta,
entre otros elementos, con :
una caja o carcasa, v
un tambar interior;

- donde la_caja estd conformada por n
cuerpo embutido de una sola pieza;

- ¥ cuenta con un agujero hec ente
sobre el cuerpo, por GDK oma la
superficie superior del tambor ingFior para ser
accionado por la llave.

Caja o carcasa




Exp. 867-2011/DIN
Patente de modelo de utilidad para “PROTECTOR DE CERRADURA
MEJORADO MEDIANTE PLACA DE SUJECION” inscrita con titulo N2 0472.

“R1.- Protector de cerradura CARACTERIZADO porque cuenta con una placa de fijacién
posterior, ubicada entre la puerta y el cuerpo de la cerradura, en la que se apoyan las
tuercas de los pernos de fijacion del protector que vienen desde el exterior. El tamaio del
protector guarda relacion con el tamafio de la placa de fijacidn posterior, de tal manera que
la placa de fijacidn, pernos y tuercas queden cubiertos por el cuerpo de la cerradura en su
totalidad. El protector cubre al portacilindro, dejando al descubierto Unicamente el cilindro
por donde accionara la llave.”




D1

D2

Protector de cerradura CARACTERIZADO porque:

1) Cuenta con una placa de fijacibn posterior
(PF), ubicada entre Ia puerta y el cuerpo de la
cerradura, y sobre la que se apoyan las
tuercas (1) de los pernos de fijaciéon (2) del
protector (PC) que vienen desde el exterior;

2) El tamafio del protector (PC) guarda relacién
con el tamano de la placa de fijacion (PF)
posterior, de modo que, la placa de fijacién
(PF), pemos (2) y twercas (1) queden
cubiertos por el cuerpo de la cerradura en su
totalidad; y

3) El protector (PC) cubre al portacilindro en su
totalidad, dejando al descubierto Gnicamente
el cilindro por donde se accionara la llave (3).

Protector de cerradura que:

1) Cuenta con una placa de fijacién posterior (PF')
que se ubicara entre la puerta y el cuerpo de la
cerradura, y sobre la que se apoyan las tuercas
(1) de los pemos de fijacion (2') que vienen
desde el exterior y pasan primero por el protector
(PC’), el cual se ubica sobre Ia cara exterior de la

puerta:

2) El tamafio del protector (PC') guarda relaciéon con
el tamafio de la placa de fijacién (PF') posterior,
de modo que la placa de fijacion (PF'), los pem
(2’) y las tuercas (1'), quedaran cubiertos
cuerpo de la cerradura en su totalidad; y

3) El protector (PC') cubre al portacy su
totalidad, dejando al descubierto e una
abertura (3') central colocada

Gnicamente el cilindro por

llave.




Exp. 171-2010/DIN
Patente de modelo de utilidad para “CERROJO ACTUADO POR LLAVE
MAGNETICA” inscrita con titulo N2 0357.

R1.- Una llave magnética para el cerrojo de una tapa de conexiones domiciliarias de agua
potable comprendiendo dicho cerrojo una barra cilindrica mantenida en posicién cerrada
por accion de un resorte, donde la barra es traccionada por acciéon de un iman vy
comprendiendo dicha Illave un elemento magnético en uno de sus extremos, caracterizada
dicha llave porque presenta una zona en forma de paralelepipedo unida a la llave por una
platina, de tal modo que la platina forma un cuello el cual se inserta por una ranura de la
tapa permitiendo que esta sea separada del marco en una sola accién.

. P4
Primera area | Ranura por

: donde ingresa la
(zona de

: : llave

manioulacion)

) —11[1
Cuello [

| |4 Angostamiento

TSR lateral de |la >
bW ranura

Segunda area -
(zona que //
aloja el iman) sy




D1

D2

Reivindicacion dnica R1

Una llave magnética para el cerrojo de una tapa
de conexiones domiciliarias de agua potable
comprendiendo  diche cermmojo una  barra
cilindrica mantenida en posicion cerrada por
accion de un resorte, donde la bamma es

traccionada por accion de un  iman vy
comprendiendo dicha llave un elemento
magneético en wuno de sus  extremos,

caracterizada dicha llave porque presenta una
zona en forma de paralelepipedo unida a la llave
por una platina, de tal modo que la platina forma
un cuello &l cual se inserta por una ranura de la

tapa permmitiendo gue esta sea separada del
marco &en una sola accian.

LLAVE

Platina

' |
: \
) Sl L Primera zona

Cucllo ——p |
1 / Segunda zona

Iman

Muesitra Fisica

Una llave 1 magnética para liberar el cermojo
ubicado en la cara intermna de una tapa rectangular,
el cermmojo esta formado por una barra cilindrica de
metal que se mantiene en posicion cemada por
accion de un resorte y que es traccionada por la
accion de un iman 2 situado de manera frontal en el
extremo inferior de la llave 1, la cual presenta dos
Zonas, una primera zona 3 que pemite la
manipulacién de la llave 1 y gque esta conformada
por dos piezas tubulares en forma de “T" y una
segunda zona 4 formada por una pieza plana que
gloja el iman 2, zonas gue se hallan unidas

forma continua v gque comparten un dispositi
enganche 5 cuyo extremo superior extermno p

una forma cdncava 6 sobre la gue debe
producida presion para que el apéndice T ubicado
en la parte inferior opuesta del mismo se desplace
hacia adentro de la llave 1, lo que permite insertar la
totalidad de la zona plana a través de la ranura de la
tapa, posibilitando a su vez la traccidn magnética de
la barra y, en consecuencia, la liberacion del
cemojo, debiéndose dejar de ejercer dicha presion
para gque el dispositivo 5 regrese a su posicion
inicial con el fin de que el apéndice T se enganche a
la tapa 3 y permita separarla del marco.




Infraccion
a
registros

de
diseo industrial
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Decision 486

Articulo-129.
El registro de un diseno industrial conferira a su titular
el derecho a excluir a terceros de la explotacion del
correspondiente diseno. En tal virtud, el titular del
registro tendra derecho a actuar contra cualquier
tercero que sin su consentimiento fabrique, importe,
ofrezca, introduzca en el comercio o utilice
comercialmente productos que incorporen O
reproduzcan el diseno industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar
contra quien produzca o comercialice un producto
cuyo disefo solo presente diferencias secundarias con
respecto al diseno protegido o cuya apariencia sea
igual a ésta.



Exp. 131-2009/DIN
Registro de diseio industrial para “FRASCO DE PERFUME” inscrito con
titulo N2 2209.

:

@,




Exp. 249-2009/DIN
Registro de disefo industrial para “TOMACORRIENTE” inscrito con titulo N2
2214.

| VISTA IZOUIERDA |

[ VISTA SUPERIOR |

1020



Exp. 101-2011/DIN
Registro de diseno industrial para “CONTENEDOR EN FORMA DE PAN”
inscrito con titulo N2 2703.

3




Exp. 627-2009/DIN
Registro de disefio industrial para “EXPRIMIDOR DE LIMON” inscrito con
titulo N2 1708.

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

VISTA LATERAL

U



Gracias por su atencion.

Carlos M. Alvarado Torres

patenta@indecopi.gob.pe




