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GLOSARIO

Comisién: Comision de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi, érgano con autonomia técnica
y funcional que, entre otras funciones, tiene a su cargo resolver en primera instancia administrativa las
acciones por infraccion a los derechos de propiedad industrial derivados de patentes y de registros de disefios
industriales.

Registro de diseno industrial: Titulo de propiedad por medio del cual el Estado concede a alguien el derecho de
exclusividad sobre la explotacién de la forma aplicada a un producto.

Patente: Titulo de propiedad por medio del cual el Estado concede a alguien el derecho de exclusividad sobre
la explotacion de un desarrollo tecnoldgico. Las patentes pueden ser de invencion o de modelo de utilidad.

Sala de Propiedad Intelectual: Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, rgano que, entre otras
funciones, tiene a su cargo conocer y resolver en segunda y Ultima instancia administrativa las apelaciones
interpuestas contra las decisiones por medio de las cuales se pone fin a la primera instancia y de actos que
causen indefension o determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento. En este sentido, conoce
y resuelve decisiones sobre imposicion de multas por la realizacion de infracciones administrativas o multas
coercitivas por el incumplimiento de resoluciones finales, asi como decisiones sobre medidas cautelares,
acuerdos conciliatorios y el pago de costas y costos.

Secretaria Técnica: Secretaria Técnica de la Comision de Invenciones y Nuevas Tecnologias, érgano que, entre
otras funciones, instruye y tramita los procedimientos de infraccion seguidos ante la Comision, ejerciendo
facultades de investigacion y de actuacion de medios probatorios, a fin de proporcionar a la Comision
elementos de juicio para la resolucion de tales procedimientos.
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Elrégimen legal que consagra los derechos de patente y de disefio industrial surge como un instrumento que
tiene como fin propiciar la recuperacion de la inversion efectuada en el desarrollo de nuevas tecnologias y de
formas aplicadas a productos, respectivamente, de modo que se generen los incentivos necesarios para que sus
titulares prosigan con larealizacion de nuevos desarrollos, lo cual redunda en un claro beneficio parala sociedad en
general. Es en este contexto, que, como piedra angular de este régimen, los titulares de estos derechos cuentan
con la facultad de excluir a terceros de la explotacion no autorizada de los elementos que cubren los mismos.

Enlalinea de lo anterior, resulta importante resaltar que el Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay de
la Proteccion de la Propiedad Intelectual (Indecopi) constituye un organismo que, ademas de estar a cargo de la
tramitacion y aprobacion de las solicitudes de patente y de registro de disefo industrial, cuenta con atribuciones
para perseguir, detener y sancionar los actos que infrinjan los derechos de exclusividad surgidos tras dicha
aprobacion.

Por medio del presente documento se pone a disposicion de los titulares de patentes y registros de disenos
industriales y del publico en general una guia para que conozcan qué acciones seguir a efectos de que frenen
las actividades que infrinjan sus derechos de propiedad industrial. En particular, se busca brindar un marco de
referencia que no solo facilite a los titulares saber qué hacer para iniciar un procedimiento de infraccion ante
Indecopi, sino también que hacer antes y después de éste, de modo que tenga un panorama integral respecto a
la defensa de sus derechos.



2. Actos anteriores al inicio de un
procedimiento de infraccion
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Ante todo, cabe recalcar que la ley de la materia no exige que antes de la formalizacion de una denuncia por
infraccion, el titular deba cumplir determinadas condiciones, razon por la que las acciones que se enuncian en
este apartado constituyen unicamente recomendaciones y no obligaciones legales.

2.1. Acciones siguientes al conocimiento de una infraccion

En caso de que el titular de una patente o de un registro de disefo industrial tome conocimiento de que un
tercero se encuentra realizando actos que constituyen una infraccion a sus derechos de exclusividad, sera
recomendable que, en la medida de lo posible, establezca un primer contacto con aquel para comunicarle sobre
la existencia de su derecho de propiedad industrial y de sus alcances, ademas de solicitarle que se abstenga de
seguir efectuando tales actos y/o que proceda a regularizar su situacion a través de una soluciéon contractual u
otras medidas que estime pertinentes. Esta comunicacion puede ser efectuada por via notarial. Como sea, se
debe senalar que la comunicacion previa con el supuesto infractor no constituye una accion cuya realizacion
sea necesaria para posteriormente iniciar un procedimiento de infraccion, pero podria tener un valor relevante
a efectos de determinar la sancion aplicable dentro del procedimiento, de constatarse la mala fe por parte de la
reclamada’.

En la linea de lo anterior, se debe tener en cuenta que es posible que antes de que el titular se contacte con
el supuesto infractor, éste no sepa que la importacion, ofrecimiento en venta, comercializacion o uso de su
producto se encuentra afectando sus derechos de propiedad industrial, porlo que es posible que el acercamiento
directo pueda favorecer una solucion privada que evite iniciar un procedimiento ante el Indecopi. Mas aun, este
acercamiento puede propiciar un acuerdo beneficioso para ambas partes, materializado en una licencia de
uso y/o transferencia tecnoldgica, de modo que el titular del registro obtenga los beneficios econdmicos que
retribuyan su inversion en el desarrollo del elemento de propiedad industrial protegido.

Ahora bien, siante la comunicacién producida, el supuesto infractor hiciera caso omiso al titular o no reconociere
gue sus acciones constituyen una vulneracion a los derechos que éste tiene, se recomienda adoptar los actos
dirigidos a formalizar una denuncia ante la Comision.

2.2. Preparacion de la denuncia

Antes de formalizar una denuncia, resulta importante reunir los medios de prueba que luego permitan a la
Comision determinar si, en efecto, ha ocurrido una infraccion.

!Véase el articulo 121 inciso g) del Decreto Legislativo N° 1075, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1397.
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A efectos de probar una infraccion, sera importante que, por un lado, los medios revelen las caracteristicas
del objeto supuestamente infractor (caracteristicas técnicas en casos de infraccion a patentes vy la apariencia
del producto en caso de infraccién a disefios industriales) y que, por otro, se establezca razonablemente que
dicho objeto es importado, utilizado, ofrecido en venta o comercializado por la persona a quien se va a denunciar
(procedencia empresarial).

Unabuena practicaalaquerecurrenlos titulares es solicitar a un Notario Publico que, como parte de una diligencia
de constatacion, adquiera del presunto infractor el producto que vendria infringiendo sus derechos, de modo que
elinstrumento notarial que se emita a dicho efecto acredite por unlado que, en efecto, el producto viene siendo
materia de ofrecimiento en venta y comercializacion, dejando constancia de sus caracteristicas particulares, v,
por otro lado, la vinculacion de dichos actos con el presunto infractor.

En caso de que no se conozca laidentidad del presunto infractor pero se tenga indicios dellugar en donde vienen
siendorealizadoslos actos que afectanlos derechos de propiedad industrial, el titular puede solicitar ala Comision
la realizacion de una visita inspectiva con anterioridad al inicio del procedimiento de infraccion a efectos de que la
Autoridad se apersone al lugar en cuestion y solicite a quien lo conduzca la informacion pertinente, todo lo cual
constara en un acta que podra ser ofrecida como medio de prueba cuando la denuncia sea formalizada.

También puede solicitarse una visita inspectiva con el proposito de recabar medios que permitan conocer
las caracteristicas técnicas del producto supuestamente infractor, lo que resultara de suma relevancia en
aquellos casos en donde, por ejemplo, la materia protegida por una patente esté relacionada a una maquina de
produccion industrial o parte de ella, ya que, en virtud al normal uso de este tipo de productos, el acceso al objeto
supuestamente infractor se encuentra reservado a la esfera privada del supuesto infractor, lo que dificulta al
titular acopiar medios de prueba por cuenta propia.

Debe tenerse en cuenta que se debera pagar una tasa de visita inspectiva por cada lugar en donde se realice esta
diligencia.

Una vez reunidos los medios de prueba que el titular estime suficientes para probar lainfraccidn, se encontraraen
la capacidad de formular su denuncia. Para todo efecto, debe hacerse hincapié en que, al formular su denuncia, el
titular debera tener cuidado en que no haya prescrito el plazo para interponer la accion, que, conforme aley, es de
dos anos contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccion o, en todo caso, a los cinco
anos contados desde que se cometid lainfraccion por Ultima vez.

2.3. Medidas cautelares fuera de procedimiento

Antes de formular la denuncia por infraccién, el titular puede solicitar ala Comisién que dicte medidas cautelares
con el fin de que se impida la continuacion de la infraccion, se evite sus consecuencias o se obtenga o conserve
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pruebas, o se asegure la efectividad de la accion o el resarcimiento de los dafos y perjuicios?. Para este propdsito,
el titular debera presentar pruebas que permitan presumir razonablemente la comisiéon de la infraccion o su
inminencia.

Una vez trabadas las medidas cautelares, el titular contara con diez dias habiles para formular su denuncia. Si
transcurrido este plazo, no se hubiera interpuesto la denuncia respectiva, las medidas cautelares caducaran de
pleno derecho. Asuvez, la persona sobre quien recaiga la medida cautelar podra interponer recurso de apelacion
contra dicha medida en el plazo de quince dias habiles posteriores a la notificacion de la misma, no obstante, la
formulacién de dicho recurso no suspendera los efectos de la medida, de modo que ésta continuara estando
vigente durante su revision en segunda instancia.

Cabe precisar que las medidas cautelares también pueden ser solicitadas con el escrito con el que se formaliza la
denuncia o, una vez iniciado el procedimiento de infraccion, durante el curso de la tramitacion del mismo.

2Véase el articulo 245 de la Decision 486.
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3. Denuncia por infraccion
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3.1. Primera etapa: Formulacion de la denuncia por infraccion y traslado de la denuncia

Al formalizar su denuncia, el titular debe exponer claramente cudles son los hechos materia de controversia
y presentar los medios dirigidos a demostrar la comision de la infraccion o su inminencia, incluyendo sus
pretensiones, las cuales pueden comprender medidas correctivas y el pago de los costos y costas que se deriven
del procedimiento. Cabe indicar que la denuncia Unicamente puede basarse en un derecho concedido y no en
una solicitud de patente o de registro de diseno industrial pendiente.

LLa denuncia debe reunir determinados requisitos minimos para su admisibilidad, los mismos que son listados en
el articulo 99 del Decreto Legislativo N° 1075 y que a continuacion se resumen:

(i) identificacion deldenunciante y del registro que sustenta la accion, ademas de fijar domicilio procesaly, de
ser el caso, nombrar representante.

(ii) en caso de que se actle bajo representacion, se debe presentar documento de poder con firma
debidamente legalizada por Notario. En caso de personas juridicas, el poder debe contener la
representacion con que actla el poderdante. Si ademas el poder fuese otorgado por persona no
domiciliada en el Peru, debera se legalizado por funcionario consular peruano.

(iii) identificacion clara del denunciado y del domicilio en donde se notificara a éste®.

Se debe hacer énfasis en que, de acuerdo aley, el denunciante tendra la carga de demostrar que, en efecto, se ha
cometido lainfraccionalegada; carga que, no obstante, serevertiraen el caso particular de denuncias sustentadas
en una patente que protege un procedimiento para obtener un producto, en cuyo caso correspondera al
denunciado demostrar que el procedimiento que ha empleado es distinto al protegido por dicha patente®.

La denuncia podra incluir el pedido de medidas cautelares y visitas inspectivas para verificar el alcance de los
hechos denunciados y/o trabar las medidas cautelares si éstas deben ejecutarse en el local del presunto infractor
y/o en donde se presume que se comete la infraccion. Cabe indicar que se debera pagar una tasa por visita
inspectiva por cada lugar en donde se lleve a cabo tal diligencia, no obstante, no existe tasa por concepto de
medidas cautelares, por lo que éstas pueden ser solicitadas sin efectuarse pago alguno.

Debe tenerse en cuenta que silos hechos materia de controversia involucraran a mas de una persona, la denuncia
podra ser dirigida contra todas ellas y tramitada en un unico procedimiento, aunque se debera pagar una tasa por
cada denunciado.

Sise verificaqueladenunciareunelosrequisitos de admisibilidad, serd admitida a tramite porla Secretaria Técnica
através de unaresolucion por medio de la cual se efectuara laimputacion de cargos, ordenandose correr traslado
de la denuncia para que el denunciado efectue sus descargos. En virtud a las facultades de investigacion con que
cuenta la Secretaria Técnica, la resolucion que admite a tramite la denuncia podra incluir un mandato para que
la parte denunciada informe sobre los alcances comerciales de los actos materia de controversia a efectos de
comprender la verdadera extension de los hechos.

*Véase el articulo 99 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1309..
“Veéase el articulo 104 del Decreto Legislativo N° 1075..
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Si se pidiese una visita inspectiva, se podra ordenar que ella se efectle sin previa comunicacion a la parte
denunciada, de modo que el traslado se realice de manera paralela con la ejecucion de la visita.

3.2. Segunda etapa: Contestacion

Efectuado eltraslado correspondiente, el denunciado contara con cinco dias habiles para efectuar sus descargos.
A estos efectos, habra de tenerse en cuenta que, en cuanto corresponda, el escrito de contestacion debera
reunir los mismos requisitos contemplados para la presentacion de denuncia, los que, tal como fue enunciado
precedentemente, son previstos por el articulo 99 del Decreto Legislativo N° 1075 (e.g. presentacion de
argumentos, ofrecimiento de medios de prueba, poderes). En caso de que el denunciado pretenda el pago de los
costos y costas derivados del procedimiento, debera efectuar el pedido expreso en el escrito de contestacion.

Cabe reiterar que en aquellos casos en los que la denuncia se base en una patente que protege un procedimiento
para obtener un producto, la carga de la prueba recaera en el denunciado, por lo que éste estara llamado a
presentar medios de prueba dirigidos a demostrar que el procedimiento que ha empleado es distinto al protegido
por dicha patente. De hecho, debe tenerse en cuenta que, a menos que se demuestre lo contrario, se presumira
que todo producto idéntico producido ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado si a) el producto
obtenido con el procedimiento patentado es nuevo, o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto
idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer
mediante esfuerzos razonables cudl ha sido el procedimiento efectivamente utilizado®.

Sinollegasen a ser presentados los descargos, se tendra por no contestada la denunciay se declararé larebeldia
del denunciado, sin perijuicio de lo cual, el denunciado podra presentar argumentos y presentar pruebas hasta
antes de que el expediente pase a ser resuelto.

En caso la Secretaria Técnica hubiese requerido al denunciado la presentacién de informacion comercial u otra
informacion relevante para el caso y dicha parte considerase que constituye informacién sensible que debe
mantenerse en reserva, podra pedir la declaracion de confidencialidad respectiva, a cuyo efecto el pedido debera
cumplir con los requisitos previstos por la Directiva N° 001-2008/TRI-INDECOPI®.

Se debe hacer hincapié en que, si de manera injustificada, el denunciado incumpliese con el requerimiento
de informacién efectuado por la Autoridad, se le sancionara con una multa de hasta 50 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT)".

°Véase el articulo 240 de la Decision 486.

¢ Esta Directiva puede ser encontrada en el siguiente link: https./www.indecopi.gob.pe/documents/20182/166648/Directiva001-2008-TRI.pdf/6c36ca70-
5b29-45d4-bba3-76a583982818

"\Véase el articulo 116 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1309.
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3.3. Tercera etapa: Examen de fondo y decisién final

Tras la finalizacion de las etapas citadas, el expediente pasara a ser resuelto. Cabe sefalar que el plazo maximo
para resolver el caso es de 180 dias habiles, contado a partir del dia siguiente de la presentacion de la denuncia,
salvo que se haya requerido la subsanacion de la misma, en cuyo caso se contabilizara una vez efectuada ésta.

Elexamen de fondo del caso tendra en cuenta dos aspectos relevantes:

(i) que se haya demostrado fehacientemente que, en efecto, el denunciado haya sido responsable de la
comision de actos que afecten el derecho de exclusividad del titular del registro. Debe tenerse en cuenta
que, de acuerdo a ley, la responsabilidad administrativa derivada de los actos de infraccién a los derechos
de propiedad industrial es objetiva, razon por la que en estos casos resultara irrelevante que el denunciado
no haya tenido la intencién de afectar los derechos del titular®.

(ii) que el objeto que es materia de controversia se encuentre dentro del ambito de proteccion del registro
que sustenta la denuncia. A estos efectos, debera tenerse en cuenta lo siguiente:

Elalcance de proteccion que brinda una patente esta determinado por el tenor delas reivindicaciones?.

El alcance de proteccion que brinda un registro de diseno industrial comprende aquellos productos
que incorporen o reproduzcan el disefio industrial, incluso aquellos que solo presenten diferencias
secundarias con respecto al disefio protegido®.

Sitras el analisis, la Comision determinase que la denuncia resulta fundada establecera las medidas correctivas
acordes al caso, las cuales podrian incluir la orden del cese de los actos infractores, el retiro del producto
cuestionado de los circuitos comerciales, la prohibicion de su importacion y otras medidas necesarias para
evitar la continuacién o repeticion de la infraccion!!. Ademas, se podra sancionar al infractor con una multa o
amonestacion en base a las circunstancias particulares de cada caso. La multa puede ascender hasta 150 UIT?,
En la resolucion que se adopte se realizara ademas un pronunciamiento sobre el pago de costos y costas, en la
medida que éste haya sido oportunamente pedido.

Ladecisiondela Comisidnpodra ser materiade recurso de apelacion, paralo cual se cuentaconquince dias habiles
contados desde la notificacion de la resolucion. En caso no se interpusiera dicho recurso, la Secretaria Técnica
emitira un proveido declarando el consentimiento de la decision. De interponerse este recurso, el caso pasara
a ser revisado por la Sala de Propiedad Intelectual, la que resolvera de manera definitiva el procedimiento. Cabe
sefalar que sila denuncia resultase fundada y en el procedimiento hubiesen sido dictadas medidas cautelares,
éstas mantendran su vigencia hasta la conclusion definitiva del procedimiento en caso de que la contraparte
apelase la decision final.

8\Veéase el articulo 97 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1309.
?Véase el articulo 51 de la Decision 486.

1°Véase el articulo 129 de la Decision 486.

1\éase el articulo 122 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1309.
12\/éase el articulo 120 del Decreto Legislativo N° 1075.
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La decision definitiva que adopte la Sala de Propiedad Intelectual podra ser impugnada ante el Poder Judicial en
el proceso contencioso administrativo dentro del plazo de tres meses contado a partir de su notificacion; no
obstante ello, el inicio de este proceso no suspende la decision adoptada en segunda instancia administrativa
dado que, de acuerdo a ley, ésta gozara de plena ejecutividad y ejecutoriedad?.

Una vez emitida la resolucion de segunda instancia o consentida la de primera, se derivaralo actuado ala Unidad
de Ejecucién Coactiva del Indecopi en caso se hubiese impuesto una multa y ésta no hubiese sido pagada por el
sancionado.

*\éase los articulos 19.1y 19.3 del Decreto Legislativo N° 1033.
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En caso la denuncia hubiere resultado fundada y ésta a su vez hubiere sido consentida o confirmada, el infractor
debera cumplir con las medidas correctivas en un plazo de cinco dias habiles. Si el titular del registro llegase a
advertir que el infractor no viene acatando lo dispuesto, puede comunicar ello a la Secretaria Técnica, la que, de
verificar que existen indicios de un presunto incumplimiento, procedera a iniciar un procedimiento administrativo
sancionador. Los cargos de incumplimiento seran comunicados al imputado a efectos de que ejerza su derecho
de defensa. De constatar el incumplimiento en cuestion, la Comision impondra al imputado una multa de hasta
150 UIT.

Si se persistiese con el incumplimiento, se podré duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa hasta que lo
ordenado sea cumplido, sin perjuicio de denunciar al responsable ante el Ministerio Publico para que proceda con
las acciones penales que correspondan.
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Resumen del procedimiento de infraccién

Identificar infraccion a

una patente o disefio

industrial en territorio

nacional
Preparar denuncia,
recabando medios de
prueba

Evaluar solicitud de
medidas cautelares antes
de presentar la denuncia

Presentar denuncia de
infraccion ante el %
Indecopi

Presentar argumentosy
documentos adicionales
durante el trémite, de ser

el caso

Apelar la decision, en
caso considere que no EE

le es favorable —/

Advertir al Indecopien
caso de incumplimiento,
de lo decidido, por parte

delinfractor
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