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PROGRAMA DE CURSO
ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN
LAS PYMES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

1. Identificacion

Nombre del curso: Estrategias para la Proteccidn de la Propiedad Intelectual en las
PYMES del Sector Agroalimentario

Modalidad: Virtual

Facilitador/profesor: Karina Najarro Del Villar

2. Justificacion del curso e importancia del tema

Las PYMES son aquellas empresas consideradas como pequeias y medianas empresas que
conforme a la legislacion peruana se categorizan segun el nivel de ingresos anuales y nimero de
trabajadores. En otros paises, segun corresponda, también se toma en cuenta el valor de su
patrimonio y rubro en el que desarrollan sus actividades econdmicas. Considerando el aporte que
realizan en el Producto Bruto Interno (PBI) nacional, las PYMES desempefian un rol importante en
el desarrollo econdmico, sobre todo en las economias emergentes, donde realizan un aporte
fundamental en la produccion, exportacién, comercio y asi como en la creacién de empleos.
Adicionalmente, dependiendo del ambito econdmico en el que realizan sus actividades econdmicas,
las PYMES son fuentes de conocimiento e innovacidn que contribuyen al sector productivo.

Debido a la gran diferencia que existe en los ingresos anuales entre las MYPES comparado con las
grandes empresas, existe una brecha sustancial (y en algunos casos nula) en la inversién para el
desarrollo de innovacién y tecnologia. De la misma manera, la inversién en un negocio no
necesariamente presenta resultados inmediatos, por lo cual se genera barreras y desincentivos para
promover la inversidn en términos de innovacidn y tecnologia en las PYMES.

Frente a esto se evidencia una problematica en la inversidon en innovacién y tecnologia que les
permita a las PYMES destacar con productos o servicios diferenciados o servicios, generando un
mayor valor en el mercado. También se evidencia la necesidad de gestionar procesos para el
aprovechamiento y protecciéon de sus activos intelectuales.

Considerando lo anterior, tener un adecuado conocimiento de la propiedad intelectual, asi como de
la gestidn estratégica de sus activos intelectuales, es clave para el desarrollo y potenciamiento de
las PYMES, en donde la propiedad intelectual cumple un rol fundamental en el crecimiento
sostenible de estas, generando impactos positivos en la negociacion de acuerdos y la maximizacion
de sus ingresos econdmicos. Esta ventaja, asi mismo, retroalimenta y tiene el potencial de ubicar a
las PYMES en una mejor posicién para la inversién en la innovacién y tecnologia, para crear mejoras
en procesos, nuevos productos y servicios, asi como la diferenciacion requerida en mercados
altamente competitivos.
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Por lo tanto, el curso “Estrategias para la Proteccion de la Propiedad Intelectual en las PYMES del
Sector Agroalimentario” busca brindar los conocimientos e instrumentos necesarios para tener una
base sélida en la comprensidn de la propiedad intelectual, identificar las diferentes modalidades de
proteccion, y entender sobre la gestion estratégica de la propiedad intelectual, a los actores clave
del ecosistema empresarial de las regiones foco del Proyecto, a partir de una profundizacion
conceptual, del andlisis critico del entorno y de la revision de casos de éxito regionales.

Este curso es desarrollado en el marco del proyecto “Desarrollo econémico sostenible y promocién
de las PYMES a nivel subnacional”. Este Proyecto es conducido por la Secretaria de Descentralizacion
de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el apoyo de la Unién Europea, la cooperacion
alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ y la cooperacidn espafiola AECID. El Proyecto
estd orientado al fortalecimiento de las competencias de los actores publicos, privados,
académicos y sociedad civil, en los territorios donde el Proyecto viene impulsando los procesos de
conformacion y consolidacion de las ARD, asi como la ejecucidén y monitoreo de las EDIR.

3. Objetivos del curso

General:
Fortalecer el conocimiento de los actores publicos, privados, académicos y sociedad civil sobre la
propiedad intelectual, sus elementos, mecanismos de proteccion y estrategias de gestion mediante
un proceso de capacitacién autogestionada y guiada bajo el esquema de cursos MOOC (“Massive
Online Open Courses”).

Especificos

- Conocer las bases de la propiedad intelectual en la era digital y sus elementos.

- Daraconocer los diferentes mecanismos de proteccion de la propiedad intelectual.

- Conocer los aspectos relevantes a tomar en cuenta para un adecuado analisis de los
mecanismos de proteccién de propiedad intelectual que se pueden aplicar segun el
tipo de negocio.

- Comprender las diferentes estrategias de gestion de la propiedad intelectual para
su sostenibilidad.

4. Roles en la modalidad MOOC

- Rol del estudiante: Asumiran un rol analitico y auto-regulado, lo cual les permitira
familiarizarse poco a poco con exigencias de la educacidn virtual a distancia. Cada
estudiante deberd desarrollar por su cuenta, segin el programa de trabajo, los temas
propuestos semanalmente.
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5. Contenido del curso

Semana Tema Subtema
01 Bases de la propiedad - ¢éQué es la propiedad intelectual?
intelectualen la era digital - Elementos de la propiedadintelectual
- Relevancia de la propiedadintelectual en la
era actual
02 Mecanismos de proteccion de la - Tipos de Mecanismos de proteccion de la
propiedad intelectual propiedadintelectual
- Marcas
- Indicaciones geograficas
- Patentes
- Disefios industriales
- Derechos de autor
- Certificado de obtentor
- Secretos comerciales
03 Guia paso a paso para el analisis - Marco normativo
del tipo de propiedad intelectual | - Aspectos relevantes que tomar en cuenta en el
segun el negocio analisis
- Rol del Indecopi con losemprendedores
04 Gestion de la propiedad - Gestion de derechos de propiedadintelectual
intelectual para su sostenibilidad | - Acuerdos: licencias, franquicias
- Experiencias exitosas
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6. Metodologia

Al ser un curso abierto y dirigido a todos los actores clave del ecosistema empresarial de las regiones
foco del Proyecto, se desarrollard de manera virtual, tomando como base la metodologia
desarrollada en los cursos MOOC (“Massive Open Online Courses”), estos son cursos a distancia que
se dictan en internet, que no tienen limite de participantes y no cuentan con procesos tutorizados
con el profesor(a), por ende, todo el proceso de formacidn recae en él o la participante.
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Herramientas por utilizar:

e Gaceta Electrdnica de Propiedad Industrial
https://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/

e Curso virtual “Las patentes como instrumentos de valor para los procesos de
investigacion, invencion e innovacion tecnoldgica”
http://cursovirtualdepatentes.com/

e Escuela del Indecopi
https://escuela-indecopi.edu.pe/

e Busca tu marca
https://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio

e Consulta tramite de marcas
https://enlinea.indecopi.gob.pe/consultatutramitedemarcas/#/inicio

e |DENTI-PAT
https://aplicaciones.indecopi.gob.pe/appDINPatenta/

e Programa patenta del Indecopi
https://www.patenta.pe/en/inicio

e Asesoria virtual de marcas
https://www.indecopi.gob.pe/en/web/plataforma-marcas
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ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL EN LAS PYMES DEL SECTOR

AGROALIMENTARIO
GUIA TEMATICA SEMANA 01
BASES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA ERA DIGITAL

OBIJETIVO

Otorgar a los participantes las bases de la propiedad intelectual en la era digital y los elementos
que laintegran, brindando un conocimiento general que permita comprender la importancia de
la propiedad intelectual.

DEFINICIONES CLAVES

Con la finalidad de facilitar el entendimiento de la presente guia, se brindan las siguientes
definiciones claves:

Indecopi: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad
Intelectual.

OMPI: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

Conocimientos tradicionales: son todos aquellos conocimientos, tradiciones, experiencias y
sabidurias ancestrales de una comunidad que se transmiten y reproducen de generacién en
generacidny que representan parte de la manifestacién cultural e identidad de las comunidades.

Estado de la técnica: todo lo que haya sido accesible al publico por una descripcion escrita u
oral, utilizacién, comercializacidn o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de
la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

DHE: Examen de distincién, homogeneidad y estabilidad.

Clasificacion de Niza: establecida por el Arreglo de Niza de 1957, es un sistema internacional
utilizado para clasificar productos y servicios que se aplican al registro de marcas.

Convenio de la UPOV: La Unidn Internacional para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales
(UPOV) es una organizacion intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPQV fue
constituida en 1961 por el Convenio Internacional para la Protecciéon de las Obtenciones
Vegetales (el "Convenio de la UPOV").

APLICACION PRACTICA DEL CONCEPTO

I BASES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA ERA DIGITAL

1.1. ¢Qué es la propiedad intelectual?

La propiedad intelectual (PI) es toda creacion del intelecto humano que se desarrolla o crea
producto de su capacidad intelectual, inventiva y talento. La propiedad intelectual como
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producto de esta capacidad creativa abarca desde los signos distintivos, las obras artisticas y
literarias hasta las invenciones y programas informaticos.

En ese sentido, la propiedad intelectual se encuentra en todos lados en nuestro dia a dia, desde
los productos y servicios que adquirimos y disfrutamos como los smartphones, que incorpora
diferentes tecnologias y software, un plato en un restaurante hasta las fotografias que tomamos
o los cuadros que pintamos.

Asimismo, la propiedad intelectual como infiere su mismo nombre, a diferencia de la propiedad
de bienes muebles e inmuebles, es inmaterial y sin embargo es objeto de proteccion bajo los
mismos alcances que brinda la ley sobre los bienes materiales, permitiendo a su titular de
derechos ejercer derechos de propiedad sobre los mismos a través, por ejemplo, del
otorgamiento de licencias a terceros.

Para las PYMES, asi como para las demds compafiias en general, ademds de sus activos
materiales como son su infraestructura, maquinaria, equipos tecnoldgicos, entre otros, la
propiedad intelectual es un activo inmaterial que le proporciona valor, y que en muchos casos
incluso estos activos intelectuales son mds valiosos que los activos materiales con los que
cuenta.

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) administra mas de 26 tratados en
el campo de la propiedad intelectual que pueden ser accedidos a través del siguiente enlace:
https://www.wipo.int/treaties/es/

VIDEO: ¢{Qué es la Propiedad Intelectual?
https://youtu.be/od AO3XtzSc

1.2. Elementos de la propiedad intelectual

Considerando la definicion de la propiedad intelectual, los elementos que la componen son: los
signos distintivos, las invenciones y nuevas tecnologias, las obras artisticas o literarias y las
obtenciones vegetales.

Signos distintivos: todos aquellos simbolos, denominaciones, expresiones, figuras e imagenes
que sirven para identificar un producto o servicio en el mercado. Protegidos a través de las
marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y las indicaciones geograficas.
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Invenciones y nuevas tecnologias: todos aquellos procesos, productos o procedimientos, asi
como disefios creativos, incluyendo disefios textiles, que brindan una solucién a un problema
técnico o funcional en el caso de las invenciones, o que brindan un componente estético como
es el caso de los disefios creativos. Asimismo, las invenciones que dependen de su nivel de
aporte en las soluciones a problemas técnicos pueden ser invenciones disruptivas y nuevas, asi
como también pueden ser avances o mejoras sobre invenciones ya existentes. Dependiendo de
sus caracteristicas pueden ser protegibles a través de las patentes de invencidn, patente de
modelo de utilidad y disefos industriales.

Obras artisticas y literarias: protegibles mediante los derechos de autor. Segun lo define el
Indecopi, las obras son toda creacién intelectual original susceptible de ser divulgada o
reproducida en cualquier forma conocida o por conocerse. Las obras literarias pueden ser de
caracter literario o cientifico expresadas mediante un lenguaje determinado como las novelas,
cuentos, textos didacticos y cientificos, conferencias, programas de ordenador, lemas, frases,
composiciones, entre otras. En cuanto a las obras artisticas, estas pueden ser los musicales,
pinturas, esculturas, fotografias, peliculas, mapas, dibujos técnicos, bases de datos, programas
informaticos, otras de teatro, obras audiovisuales, obras arquitectdnicas, entre otras.

Obtenciones vegetales: también conocidas como variedades vegetales que consisten en un
conjunto de plantas que presentan ciertas caracteristicas en comun, las cuales se mantienen de
generacion en generacién independientemente de su sistema de reproduccién o multiplicacién,
protegibles a través del certificado de obtentor.
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Fuente: Indecopi. Empresas y propiedad intelectual: protegiendo los desarrollos e innovaciones. Pag. 6

1.3. Relevancia de la propiedad intelectual en la era actual

Considerando los nuevos avances tecnoldgicos, el acceso inmediato de la informacién a través
del internet y las redes sociales, asi como un mercado globalizado que requiere de respuestas
agiles, la propiedad intelectual juega un papel relevante como activo de valor y herramienta
para el mejor posicionamiento de los proveedores de productos y servicios en el mercado, asi
como del desarrollo social y econémico del pais.

La propiedad intelectual a través de su proteccién brinda ademas los incentivos necesarios para
promover la continuacion del desarrollo de nuevas creaciones, invenciones y tecnologias por
parte de los inventores, artistas y creadores, otorgandoles reconocimiento a los esfuerzos
econdmicos y no econdmicos que invierten para su desarrollo.

La intervencién de la propiedad intelectual como herramienta dentro del e-commerce ha
desempafiado un rol estratégico para el desenvolvimiento de la nueva era digital, donde las
transacciones involucran la provision de productos y servicios que se sostienen en derechos de
propiedad intelectual como es el caso de la musica online, las imagenes que se postean en redes
sociales, el software y disefios que encontramos en las aplicaciones, donde el principal activo de
valor que se comercializa es la propiedad intelectual.

Como se puede apreciar, la propiedad intelectual como activo intangible responde
organicamente a la era digital facilitando las transacciones comerciales y proporcionando
ademas el soporte que sostiene el funcionamiento de los sistemas digitales, pues proporciona
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las garantias de proteccion sobre los mismos, que fomentan la puesta a disposicién de estos
recursos tecnolégicos protegidos por derechos de propiedad intelectual en favor de todo el
sistema econdmico y social. Es asi como los productos y servicios son puestos a disposicién bajo
estrategias de proteccion donde encontramos marcas, lemas comerciales, asi como derechos
de patentes que asegura el derecho de explotacidn de sus creadores, inventores y titulares.

Asimismo, la propiedad intelectual como activo intelectual (inmaterial) trae un valor importante
a las PYMES, que dependiendo de uso estratégico puede permitirle lograr: un posicionamiento
estratégico en el mercado, a través de la diferenciacion e identificacidon del valor agregado de
sus productos con la PYMES que la ofrece en el mercado; una ventaja competitiva y en
consecuencia mayores retornos econémicos considerando que la propiedad intelectual le
permite tener un derecho exclusivo excluyente de terceros, es decir excluye a sus competidores;
asi como concentrar una reputacién en base a la calidad de sus productos y servicios, capacidad
tecnoldgica e inventiva y especializacién en el sector comercial.

CONSIDERACIONES CLAVES

e La propiedad intelectual es toda creacidn del intelecto humano que abarca desde los
signos distintivos, las obras artisticas y literarias hasta las invenciones y programas
informaticos.

e Los elementos que la componen la propiedad intelectual son los signos distintivos, las
invenciones y nuevas tecnologias, las obras artisticas o literarias y las obtenciones
vegetales.

e La propiedad intelectual contribuye al desarrollo social y econémico del pais brindando
los incentivos necesarios para promover la continuacién del desarrollo de nuevas
creaciones, invenciones y tecnologia, y otorgando el reconocimiento a los esfuerzos
econdmicos y no econdmicos que invierten los creadores e inventores para su
desarrollo.

e Para las PYMES, la propiedad intelectual es una herramienta clave para alcanzar un
crecimiento y posicionamiento sostenible a través de la diferenciacién frente a sus
competidores, la provision de productos y servicios con ventajas competitivas, la
concentracion de su reputacion y calidad, la especializacidon en el dmbito comercial en
el que se desempefia y la atraccidn de fuentes de inversidn sostenidas en el valor de su
propiedad intelectual.

Il. ENLACES DE INTERES:
OMPI. {Qué es la Propiedad Intelectual?, 2020.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo pub 450 2020.pdf

INDECOPI. El ABC de la propiedad intelectual: registra y patenta, 2020.
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3747615/EL+ABC+DE+LA+PROPIEDAD+INT
ELECTUAL+-+REGISTRA+Y+PATENTA+%281%29.pdf/96€33193-899f-65c6-4281-2f22d5dc1226

OMPI. Principios basicos de la propiedad industrial, 2016.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo pub 895 2016.pdf
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Ministerio del Ambiente. Conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos.
https://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/wp-
content/uploads/sites/21/2013/10/cctt.pdf

Ministerio de Cultura. Conocimientos tradicionales.
https://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/72/Conocimientos%20Tradicio
nales.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL EN LAS PYMES DEL SECTOR

AGROALIMENTARIO

GUIA TEMATICA SEMANA 02
MECANISMOS DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

OBIJETIVO

Que los participantes conozcan y comprendan los diferentes mecanismos de proteccién de la
propiedad intelectual, requisitos, tiempo de proteccidn y alcances necesarios para su proteccion

DEFINICIONES CLAVES

Con la finalidad de facilitar el entendimiento de la presente guia, se brindan las siguientes
definiciones claves:

Autor: Persona natural que realiza la creacién intelectual de una obra

Indecopi: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad
Intelectual.

OMPI: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

Conocimientos tradicionales: Todos aquellos conocimientos, tradiciones, experiencias vy
sabidurias ancestrales de una comunidad que se transmiten y reproducen de generacién en
generacidny que representan parte de la manifestacién cultural e identidad de las comunidades.

Estado de la técnica: Todo lo que haya sido accesible al publico por una descripcidn escrita u
oral, utilizacién, comercializacidn o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de
la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

DHE: Examen de distincién, homogeneidad y estabilidad.

Clasificacion de Niza: Establecida por el Arreglo de Niza de 1957, es un sistema internacional
utilizado para clasificar productos y servicios que se aplican al registro de marcas.

Convenio de la UPOV: La Unidn Internacional para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales
(UPQV) es una organizacién intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue
constituida en 1961 por el Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones
Vegetales (el "Convenio de la UPOV").

Obtentor: Persona que crea, descubre y desarrolla una nueva variedad vegetal, el empleador de
la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, o el derechohabiente de la
primera o de la segunda persona mencionada, segun el caso.
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APLICACION PRACTICA DEL CONCEPTO

I Mecanismos de Proteccidn de la propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) son los mecanismos legales a través de los cuales
un estado en particular otorga proteccion a la propiedad intelectual, otorgandole un “derecho
de exclusividad” a quienes la desarrollan, crean u obtienen, brindandoles reconocimiento e
incentivos necesarios para promover la continuacion del desarrollo de la propiedad intelectual,
y beneficiar a la sociedad econdmica, tecnolégica y culturalmente.

I.1. Tipos de mecanismos de proteccion

Considerando ello, la propiedad intelectual se divide en dos ramas a través de las cuales se le
brindara proteccidn: la propiedad industrial y el derecho de autor.

Dentro de la propiedad industrial podemos encontrar los siguientes mecanismos de proteccion:
las marcas, las denominaciones de origen, las patentes, los disefios industriales y los secretos
empresariales. Los signos distintivos seran protegidos a través de las marcas e indicaciones
geograficas; las invenciones y nuevas tecnologias a través de las patentes, los disefios
industriales y los secretos empresariales. Mediante los derechos de autor se protegeran las
obras literarias y artisticas.
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7~ N\ \r 7~ N\
Propiedad Derechos de
Industrial Autor
" N— 7~ N\
*"Sui generis"

V) S B N

Indicaciones
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Por otro lado, el derecho de propiedad intelectual otorga una proteccidn sui generis sobre las
obtenciones vegetales a través del Certificado de Obtentor.
1.2. Derechos de autor

El derecho de autor es el mecanismo de proteccién del derecho de la propiedad intelectual que
protege todas las diferentes formas particulares (“impronta”) de expresion de la informacion y
a originalidad con la que se expresan las creaciones de los autores. Estas creaciones son
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conocidas como obras las cuales pueden ser literarias, artisticas y cientificas, como, por ejemplo:
composiciones musicales, obras audiovisuales, obras de arquitectura, trabajos fotograficos,
software, articulos de revistas, ilustraciones, mapas, bocetos, planos, trabajo literario, base de
datos entre otros.

Los derechos de autor le confieren al autor derechos morales y derechos patrimoniales.

Los derechos morales: son inherentes al autor de la obra por lo que son intransferibles,
perpetuos, inalienables e imprescriptibles. Los derechos morales son los siguientes:

Derecho de divulgacion o de mantenerla inédita
Derecho de paternidad

Derecho de integridad

Derecho de acceso

Derecho de modificacion

Derecho de retiro de la obra

Los derechos patrimoniales: son derechos que otorgan exclusividad para explotar
econdmicamente la obra, pudiendo recaer a favor del autor de la obra o sobre un tercero
(persona natural juridica) dependiendo si la obra se realiza bajo contrato o relacién laboral, por
lo que son transferibles y licenciables. Los derechos patrimoniales son:

Derecho de reproduccion de la obra (parcial o total)

Derecho de comunicacion publica

Derecho de distribucidn (alquiler, venta, préstamo)

Derecho de traduccion, adaptacidn, arreglo u otra transformacion
Derecho de importacion al territorio nacional de copias de su obra
Y, cualquier otro uso de la obra

Requisitos y formalidades:

Para que las obras sean protegibles por el derecho de autor, estas deben ser producto del
ingenio humano, originales y susceptibles de ser divulgadas o reproducidas bajo cualquier
forma.

La proteccion de las obras por el derecho de autor es automdtica y empieza desde el momento
de su creacion durante toda la vida del autor y 75 afios después de su muerte, luego de este
plazo la obra pasa a dominio publico, es decir la obra no requiere de un registro o solicitud de
tradmite para estar protegida. Sin embargo, se recomienda registrar para contar con fecha cierta
qgue demuestre la autoria, y hacer valer los derechos de autor frente a terceros ante una
situacion de infraccidn de derechos.

1.3. Marcas

Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacién grafica:

e Las palabras o combinacion de palabras;
e Las imagenes, figuras, simbolos, gréficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;
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Los sonidos y los olores;

Las letras y los nimeros;

Un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores;
La forma de los productos, sus envases o envolturas;

Cualquier combinacidon de los signos antes indicados.

La marca puede ser denominativa, si esta conformada Unicamente por una palabra o
combinacidon de palabras; mixta, si esta conformada por palabras y figuras, simbolos, imagenes;
y figurativa si solo se esta compuesta por, imagenes, combinaciones de colores, simbolos o
dibujos.

Marcas mixtas

Gt

Marcas figurativas

[/

Para que un signo sea registrado como marca debe cumplir con ser suficientemente distintivo,
no debe inducir a error, no debe ser contrario a la moral y el orden publico y no debe generar
riesgo de confusidn con otra marca o signo existente en el registro.

El registro de la marca otorga al titular un derecho exclusivo, en el territorio nacional donde se
registrd, por un periodo de 10 afios que pueden ser renovables, y delimitado a los productos y/o
servicios para los cuales se protege la marca; para usar la marca, impedir el uso vy
comercializacion de terceros para la misma marca y mismos productos o servicios, y licenciar el
uso a terceros.

Por otra parte, la marca ademas de su funcién identificadora de productos y servicios tiene como
funciones el informar el origen empresarial de quien provee los productos y servicios, publicitar
y condensar la reputacion del titular de la marca y otorgar una garantia sobre su calidad.

Tipos de marca

Marcas de productos o servicios, que identifican productos tales compotas de frutas, bebidas
naturales, smartphones, articulos deportivos, entre otros; y servicios como los servicios de
restaurante, de instalaciones de gas, de empaquetado, etc.

Marcas colectivas, que indican que los productos o servicios son de propiedad de una asociacion,
organizacién o entidad legalmente constituida, que pueden ser por ejemplo asociacion de
productores, artistas, agricultores, artesanos, etc. El uso de la marca solo puede ser realizado
por los miembros de la asociacién o agrupacion.
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Titular: Asociacion de productores de chirimoya lucumay
Clase 29: Frutas en conserva congelada y secas

Asociacion de agronegocios cumbico (AGROCUM)
) ',_!i Clase 29: Carne de ave, frutas y verduras, hortalizas y lequmbres en
\)5' z (.ET 11011:5 conserva, congelados, secos y cocidas, jaleas, confituras, compotas;
de Cuw , ) ’
huevos; leche y productos ldcteos; aceites y grasas comestibles

Marca de certificaciéon, garantiza que un producto o servicio cumple con determinadas
caracteristicas y normas técnicas, encontrandose garantizada de cumplir con ciertos estandares,
como es el caso de las siguientes marcas:

\;"' UHD ALLIANCE, INC

A\ Clase 09: Televisores; receptores de television; pantallas de visualizacion para
U LTRA H D television; monitores para fines industriales; programas de sistemas operativos

pREMIUM para televisores inteligentes; software de aplicaciones informdticas para
television; teléfonos inteligentes |(...)

Gobierno Regional Cusco
ﬁ\ Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne;
cu frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y

QAORI cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla,
yogur y otros productos ldcteos; aceites y grasas para uso alimenticio.

A u A Patronato Pikimachay

c U Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria

CHEO

dande nace el Pertl

Requisitos y formalidades:

® Reproduccidn de la marca

e Poder

e Pago de la tasa por derecho de tramite

e Productos y servicios especificos de acuerdo con La Clasificacién Internacional
de Niza

e Registro

I.4. Indicaciones geograficas
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Son todos aquellos signos que se utilizan para identificar productos que indican un origen
geografico concreto y que sus cualidades y reputacion obedecen especificamente a su lugar de
origen ya sea por factores naturales como humanos. Entre las indicaciones geograficas tenemos
las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

Denominaciones de Origen: son indicaciones geograficas constituidas por el nombre de un pais,
region, lugar o zona geogréfica determinada, que se utilizan para designar/identificar un
producto originario cuya calidad, reputacion o cualquier otra caracteristica se debe exclusiva o
esencialmente al espacio geografico en que se produce, pudiendo ser por factores naturales y/o
humanos.

LOCHE DE LAMBAYEQUE
Clase 31: Loche

CACAO AMAZONAS PERU
Clase 30: Cacao (Theobroma cacao L. Var. "Cacao nativo") en grano seco fermentado con cdscara

CAFE VILLA RICA
Clase 30: Café en grano verde

La proteccion de una denominacidn de origen se realiza mediante solicitud de la parte
interesada que tiene legitimo interés, pudiendo ser personas naturales o juridicas que se
dedican a la elaboracidn, produccién, extraccidon de productos que seran identificados con la
denominacién de origen, asi como los gobiernos regionales, municipalidades, entre otros que se
encuentren dentro del espacio geografico de la denominacién de origen. Asimismo, la
declaracion de registro también se puede realizar de oficio, es decir por accion directa del
Indecopi.

Las denominaciones de origen una vez declaradas son de titularidad del Estado, por lo que quien
esté interesado en utilizarla deberd solicitar una autorizacion de uso, la cual una vez otorgada
tendra una vigencia de 10 aifos que pueden ser renovados.

La proteccién de una denominacion de origen no se limita a una cantidad determinada de afios,
por lo que se encontraran vigentes mientras esta mantenga sus caracteristicas propias en bases
a las cuales se otorga la declaracion de registro.

Requisitos y formalidades; la solicitud de declaraciéon de denominacién de origen debe estar
acompafiada de la siguiente informacion:

Nombre del solicitante

Acreditacion del legitimo interesa para solicitar la declaracién
Denominacién de origen que se solicita

Zona geografica delimitada

Productos designados por la denominacién de origen

Resefia de la calidad, reputacidn u otras caracteristicas esenciales
Tasa de registro.
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Indicaciones de procedencia: es todo nombre, expresién, imagen o signo que designa o evoca
un pais, region, localidad o lugar determinado.

I.5. Patentes

La patente es un derecho exclusivo que se concede sobre un invento o invencién, producto o
proceso, que ofrece una nueva manera de hacer algo o una solucién nueva e inventiva a un
problema, para su uso y explotacién comercial por un determinado periodo de tiempo y dentro
de un determinado territorio nacional. Las patentes pueden ser de invencién y de modelo de
utilidad.

Patente de Invencidn: se otorga un derecho de exclusiva sobre una invencién que puede ser un
producto o procedimiento en cualquier campo de la tecnologia. Para que las invenciones sean
patentables estas deben cumplir con los siguientes requisitos de patentabilidad:

e Nueva; cuando no estd comprendida en el estado de la técnica, incluyendo las
solicitudes de patente en tramite ante la oficina nacional competente presentada con
fecha anterior.

e Nivelinventivo; no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica
para una persona del oficio versada en la materia técnica que se trata.

e Susceptible de aplicacién industrial; puede ser producido o utilizado en cualquier
industria.

METODO PARA PRODUCIR UN MATERIAL DE FILTRO QUE CONTIENE HIERRO PARA EL TRATAMIENTO DE
AGUA Y UNA PLANTA PARA IMPLEMENTAR DICHO METODO

Resumen: Un método para producir un
material de filtro que contiene hierro para
el tratamiento de agua, caracterizado por:
la reaccion de un compuesto de hierro
trivalente y una base dentro de un depésito
(2) hasta que el hierro trivalente esté
completamente neutralizado, para obtener
un hidroxido de hierro y una sal que
consista en el anion del compuesto de
hierro trivalente y el cation de la base, la
introduccion del hidréxido de hierro y la sal
en membranas (6) cerdmicas para lavar el
hidroxido de hierro de la sal en flujo
transversal, la introduccion de la suspension de hidroxido de hierro en un filtro prensa (8) de membrana
donde se retira parte del agua, para obtener un panel (10) que tenga un contenido de humedad inferior al
77% en peso, la insercion del panel (10) en recipientes (12), el posicionamiento de los recipientes dentro
de una cdmara de refrigeracion (14) que funcionan a presion atmosférica y a temperaturas inferiores a
0°C durante un tiempo comprendido entre 24 y 240 horas.

Clasificacion: BO1J 20/06; BO1J 20/28; C01G 49/02; CO2F 1/28

Titular: GRUPPO ZILIO S.P.A. (Italia)
Estado: Otorgado 2021-09-28
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COMPOSICION NUTRICIONAL DE PACHYRHIZUS SPP E IPOMOEA BATATAS CON ALTA CONCENTRACION DE
MICRONUTRIENTES

Resumen: Se refiere a una composicién nutricional que comprende Pachyrhizus spp e Ipomoea batatas,
esta composicién posee un alto contenido de micronutrientes tales como hierro, zinc y B-caroteno (pro-
vitamina A). También refiere a un proceso para su obtencién y una mezcla alimenticia. La composicion
alimenticia es usada en el tratamiento y/o prevencion de enfermedades relacionas con la desnutricion,
como la anemia, entre otras.

Clasificacion: A23L 1/29; A23L 1/0522; A61K 36/48; A61K 36/39; A61K 1/125; A61K 31/315

Titular: Centro Internacional de la Papa (Pert)
Estado: Otorgado 2023-01-17

No deberdn ser consideradas invenciones: los descubrimientos, teorias cientificas, métodos
matematicos; cualquier ser vivo en todo o en parte existente en la naturaleza; material bioldgico
en todo o en parte existente en la naturaleza; procesos bioldgicos naturales; obras literarias y
artisticas o cualquier obra protegida por los derechos de autor; planes, reglas, métodos para el
ejercicio de actividades intelectuales, programas de ordenadores.

Las patentes de invencidn otorgan a su titular una proteccion durante 20 afios, que les permite
ejercer un derecho exclusivo para fabricar, vender, distribuir, importar y usar sus invenciones
dentro del territorio donde se otorgd la patente. El titular también puede conceder autorizacion
o una licencia a terceros para utilizar la invenciéon en base a las condiciones previamente
acordadas, asi como transferir el derecho sobre la invencion a terceros.

En ese sentido, los titulares de derechos de una patente pueden ser los inventores, asi como los
terceros a los cuales transfiere este derecho, ya sea por relacion laboral o cualquier otro vinculo
contractual.

Tomando en cuenta estas consideraciones, el alcance de proteccidn de la patente es:

e Territorial, abarcando Unicamente los territorios nacionales donde ha sido otorgada

e Temporal ya que la proteccién se otorga por un plazo de 20 afios contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud

e Delimitado a las reivindicaciones conforme han sido presentadas

e \Vigencia sujeta al pago de anualidades

Requisitos y formalidades; la solicitud de patente de invencidén debe estar acompafiada de la
siguiente informacion:

El petitorio

Descripcidn de la patente

Reivindicaciones

Resumen de la patente

e Dibujos; cuando fueren necesarios para comprender la invencién
e Poderes de representacion

e Comprobante de pago de tasa de derechos de tramite
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e Copia del contrato de acceso y/o copia del documento que acredite la licencia o
autorizacion de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas,
afroamericanas o locales de los Paises Miembros,

e Certificado de depdsito del material biolégico; vy,

e Copia del documento en el que conste la cesion del derecho a la patente, de ser el caso.

Patente de Modelo de Utilidad: es un derecho de exclusiva que se otorga a toda nueva forma,
configuraciéon o disposicion de elementos que se realiza sobre un artefacto, herramienta,
instrumento o cualquier otro mecanismo, que le permita un mejor o diferente funcionamiento
y/o uso del ya preexistente, que le proporciona alguna utilidad, ventaja o caracteristica técnica
gue antes no tenia.

CAJA OCTAGONAL PARA LA CRIANZA DE ABEJAS MELIPONA

| 4 Resumen: La caja de forma octagonal es una estructura
*_‘,__ N disefiada para el manejo tecnificado de abejas meliponas,
| el cual estd compuesto por seis componentes, una base
(4), dos camas de cria (3), dos melarios (2) y una tapa (1),
estas estructuras estdn ensambladas entre si mediante un
rebaje interno en sus esquinas superiores, su forma
circular y pequefios agujeros en los melarios (2) dan la
facilidad de concentrar el calor en las camas de cria
mejorando  significativamente el  proceso  de
transformacion de las larvas y evitando de esta forma la
geopropolizacion de las esquinas de las cajas. Este modelo
tiene dos agujeros (6,8) que sirven para enviar un flujo de
aire para evaporar la humedad presente en el interior de
la colmena.

Solicitante: Roman Roman, Digner
Titular: Roman Roman, Digner
Inventor: Roman Roman, Digner
Estado: Otorgado 2021-03-10

VEHICULO DE TRES RUEDAS
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Resumen: La presente invencion pertenece al

. campo técnico de los vehiculos de tres ruedas y se
refiere a una trimoto que comprende rueda
delantera y dos ruedas traseras; una cabina en la

parte delantera donde se ubica el asiento para el
conductory los mecanismos de accionamiento y de

o direccionamiento del vehiculo y, un par de puertas
con un sistema de cierre por gravedad dispuestas

en las partes laterales de la cabina trasera del

vehiculo donde se dispone el asiento para los
pasajeros. El vehiculo presenta un sistema
antivuelco en la parte inferior del chasis del y

ademads presenta cinturones de seguridad para los
ocupantes del vehiculo. El vehiculo de la presente
invencion ofrece un mecanismo fdcil y sencillo de

_ apertura y cierre de las puertas y mejora la
s seguridad de los ocupantes como del vehiculo ante

maniobras peligrosas realizadas por el chofer.

H3A

Solicitante: CIUDAD WITZEL Rodolfo Tomas (Peru)
Titular: CIUDAD WITZEL Rodolfo Tomas (Peru)
Inventor: CIUDAD WITZEL Rodolfo Tomas (Pert)
Estado: Otorgado 2020-12-23

La patente de modelo de utilidad se concede por un periodo de proteccion de 10 afios, contados
a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, siempre que esta cumpla con los requisitos
de patentabilidad: novedosa a nivel internacional y ventaja técnica que antes no tenia.

No se consideraran modelos de utilidad las obras plasticas, las de arquitectura, ni los objetos
que tuvieran Unicamente caracter estético.

Requisitos y formalidades; la solicitud de patente de modelo de utilidad debe estar acompafiada
de la siguiente informacién:

El petitorio

Resumen de la patente

Descripcidn de la patente

Reivindicaciones

e Dibujos; cuando fueren necesarios para comprender la invencién

e Poderes de representacion

e Comprobante de pago de tasa de derechos de tramite

e Copia del documento en el que conste la cesidn del derecho a la patente, de ser el caso

1.6. Disenos industriales

Es el mecanismo de proteccién a través del cual se protege la apariencia particular, forma
estética u ornamental de un producto, que resulte de cualquier reuniéon de lineas, combinacion
de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno,
configuracion, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
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Los disefios industriales se aplican a diferentes instrumentos de la industria como los relojes, las
joyas, los electrodomésticos y aparatos eléctricos, los vehiculos, las estructuras arquitectdnicas,
los estampados textiles, los bienes recreativos y otros productos de lujo.

LAPICERO

Resumen: Cuya forma caracteristica se muestra en la figura.

|
\ i Solicitante: Universidad Privada Del Norte S.A.C. (Peru)
! Titular: Universidad Privada Del Norte S.A.C. (Pert)

\\ % Disefiadores: MANZANARES GRADOS Ruth Aracelis (Peru)
5 l PAREDES ALARCON José Anthoni (Perti)
) \ | PEJERREY FLORIAN Lucia Ximena (Peru)
Lo PORRAS REAL Jessica (Pert)
. Estado: Otorgado 2021-02-04
: ?’ Expediente: 002609-2019/DIN
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ORNAMENTACION APLICADA A TELA

Resumen: Cuya forma caracteristica se muestra en la figura,
en la combinacidn de colores.

Solicitante: SALINAS AYALA Diana (Pert)
Titular: SALINAS AYALA Diana (Pert)
Disefiadores: SALINAS AYALA Diana (Pert)
Estado: Otorgado 2018-04-26
Expediente: 002504-2017/DIN

El registro de disefo industrial le otorga a su titular una proteccion de 10 afios sobre su disefio,
el cual se circunscribe al territorio del pais donde se registra, y le otorga el derecho de: 1) excluir
a terceros de la explotaciéon del correspondiente disefio industrial, 2) actuar contra cualquier
tercero que fabrique, importe, introduzca al mercado, distribuya o use comercialmente
productos que incorporen o reproduzcan el disefio industrial protegido y, 3) actuar contra quien
produzca o comercialice un producto cuyo disefio sélo presente diferencias secundarias con
respecto al disefio protegido o cuya apariencia sea igual.

Requisitos de la solicitud de registro:

El petitorio;

La representacidn grafica o fotografica del disefio industrial.

Datos del solicitante

Los poderes

Comprobante del pago de las tasas

Copia del documento en el que conste la cesion del derecho al registro de disefo
industrial

e Copia de toda solicitud de registro de disefio industrial u otro titulo de proteccién que
se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su
causante.

I.7. Certificado de obtentor

El Certificado de obtentor es la proteccién sui generis que otorga el derecho de propiedad
intelectual a los obtentores sobre una nueva variedad vegetal, obtenida como resultado de sus
actividades de investigacién y fitomejoramiento.

La variedad vegetal es un grupo de plantas que presentan una serie de caracteristicas en comun,
qgue se mantienen de generacidn en generacion, independientemente de su sistema de
reproduccion o multiplicacién, seleccionada dentro de una especie.
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Variedad

vegetal

Esta proteccién brinda un derecho exclusivo de explotacion comercial sobre las nuevas
variedades en un determinado territorio, por un periodo de 25 afios para arboles y vides, y 20
afos para otras plantas, y tiene como finalidad Tiene como finalidad incentivar la creacién de
nuevas obtenciones vegetales en los ambitos de la agricultura, la horticultura y la silvicultura.

Las variedades vegetales para ser susceptibles de proteccién a través del certificado de obtentor
deben cumplir con los siguientes requisitos:

Novedad; que a la fecha de la solicitud de registro la variedad vegetal no haya sido
previamente comercializada en el mercado. En caso se haya realizado Ia
comercializacién previamente, existe un plazo de gracia para presentar la solicitud:
o 1 aio para el caso de territorios pertenecientes a la Comunidad Andina;
o 4 afios para el caso de otros territorios (y hasta seis afios para el caso de vides
y arboles)

Distincion; la variedad vegetal debe ser distinguible frente a otras variedades
previamente existentes y conocidas en el mercado.

DISTINCION

Fuente: https://www.upov.int/overview/es/conditions.html|

Homogénea; el grupo de plantas de la variedad vegetal debe compartir las mismas
caracteristicas entre si.
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Variedad homogénea

R

Variedad no homogénea

R

Fuente: https://www.upov.int/overview/es/conditions.html|

e Estable; que las caracteristicas fenotipicas de la variedad que la hacen distinguible
permanezcan sin cambios a través de los procesos de reproduccién y multiplicacion

Variedad estable

Los caracteres pertinentes de la variedad no se modifican de una generacién a otra.

DRV YRRRRR) <2 ERRRSTY <2OFRRRR

Material original 1° generacién 2° generacion Generacién N

L

Variedad no establ
Lo racteres pertinentes de la variedad se modifican de un:
El conjunto s intas ya no mantiene E] expresion de los caracteres per edad angmal‘

\ A\

T S

Material original 1° generacion 2° generacion Generacion N

Fuente: https://www.upov.int/overview/es/conditions.htm|
e Denominacién; que sea apropiada para designarla y diferente a cualquier otro signo
preexistente

El certificado de obtentor otorga los siguientes derechos sobre las variedades vegetales:

la produccion o la reproduccidn (multiplicacidn);

la preparacion a los fines de la reproduccién o la multiplicacion;

la oferta en venta;

la venta o cualquier otra forma de comercializacién;

la exportacion;

la importacidn;

Y, la posesion para cualquiera de los fines anteriormente mencionados.

Sin embargo, el certificado de obtentor cuenta con las siguientes excepciones al ejercicio de
derechos que se le otorga al obtentor:

e |os actos realizados con fines no comerciales;
e los actos realizados a titulo experimental;
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e |os actos realizados a los fines de la creacion y explotacién de otras variedades.

Asimismo, los agricultores pueden utilizar el producto de su cosecha con fines de multiplicacién
o reproduccion (por ejemplo, conservar parte del producto cosechado para utilizarlo como
semilla en la siguiente estacion y en su propia explotacién agricola).

Requisitos y formalidades: La solicitud de registro de certificado de obtentor debe ir
acompafiada de la siguiente informacion:

Datos completos del solicitante

Nombre comun y cientifico de la especie

Denominacién propuesta de la variedad

Datos de los obtentores

Datos de la institucidn que realiza el examen DHE

Descripcidon de la variedad

Muestra viva o documento que acredite su deposito

Cuestionario Técnico, con datos relacionados a la especie, informacion sobre el origen

genético de la variedad, mantenimiento y reproducciéon o multiplicacion de la variedad,

caracteres de la variedad.

e Descripcion del método y procedimiento de obtencidon de la variedad solicitada, en
forma esquematica y cronoldgica

e Cuadro comparativo de la variedad conforme el Convenio UPOV

Finalmente, al igual que las patentes, para mantener la vigencia del registro de un certificado de
obtentor es necesario realizar el pago de anualidades. Este pago se realiza a partir del aniversario
de la concesién del registro, teniendo como plazo hasta el dltimo dia del mes del aniversario de
la fecha de concesion.

1.8. Secretos empresariales

Es cualquier informacién no divulgada y que no se encuentra disponible publicamente, que una
persona, natural o juridica, tiene bajo su posesidn legal y legitimamente y que a pesar de ser
secreta tiene susceptibilidad de transmitirse a un tercero. La esencia de esta informacion es que
tiene un uso/valor importante en alguna actividad que realiza la persona, pudiendo ser una
actividad productiva, industrial o comercial. Asimismo, esta informaciéon debe cumplir con los
siguientes requisitos para ser considerada como secreto empresarial:

e Secreta; no debe ser conocida ni ser facilmente accesible.
o Debe tener un valor comercial por ser secreta
e Existencia de implementacién de medidas razonables para mantenerla como secreta.

A diferencia de los otros mecanismos de proteccién de la propiedad intelectual que nos brinda
el DPI, los secretos empresariales no se registran o requieren de la presentacion de una solicitud
ante el Indecopi. Su naturaleza de proteccion radica en las acciones propias que realiza el titular
del secreto empresarial para mantener la informacidn como secreta, y en consecuencia esta
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proteccion fenece cuando la informacion deja de ser secreta, es decir es accedida por un tercero
o0 pasa al dominio publico.

Sin embargo, si el secreto empresarial es proporcionado por su poseedor a una institucién
nacional con la finalidad de obtener permisos, autorizaciones, licencias o cualquier otro acto de
autoridad, esto no sera considerado como divulgacién o que la informaciéon paso a dominio
publico.

Toda informaciéon que deba ser divulgada por disposicidn legal o mandato judicial no podra ser
considerada como secreto empresarial.

El secreto empresarial le otorga a su poseedor proteccién contra la divulgacién, adquisicién o
uso de la informacidn, que se realiza de manera contraria a las practicas leales de comercio por
parte de terceros como, por ejemplo: el abuso de confianza, el espionaje, el incumplimiento de
contrato, la infidencia entre otros.

Por lo tanto, se consideran acciones de competencia desleal frente a los cuales el poseedor de
la informacion puede presentar denuncia:

e La explotacidén no autorizada de un secreto empresarial, cuando esta es accedida bajo
relacidn laboral o contractual con obligacidn de reserva de la informacion.

e La comunicacién y/o divulgacidn no autorizada del secreto empresarial con la finalidad
de obtener un provecho econémico o afectar al poseedor de la informacién, cuando
esta es accedida bajo relacién laboral o contractual con obligaciéon de reserva de la
informacion.

e Adquisicion de un secreto empresarial por medios ilicitos o contrarios a los usos
comerciales honestos

e La explotacidn, comunicacion y/o divulgacion de un secreto empresarial adquirido
ilicitamente o de manera contraria a las buenas practicas comerciales

e Laexplotacion de un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona teniendo
conocimiento o siendo evidente que, que la persona que lo comunicé adquirié el secreto
sin autorizacién o por medio ilicitos o contrarios a las buenas practicas comerciales

e comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho
propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legitimo del secreto empresarial.

CONSIDERACIONES CLAVES

e Elsistema de derechos de propiedad intelectual brinda los mecanismos necesarios para
darle proteccién a la propiedad intelectual, dividiéndose en dos ramas: la propiedad
industrial y el derecho de autor.

e En la propiedad industrial encontramos las invenciones y nuevas tecnologias que se
protegen a través de las patentes, modelos de utilidad, secretos empresariales y disefios
industriales; también encontramos a los signos distintivos que se protegen a través de
las marcas y denominaciones de origen; asi como la proteccidn sui generis que se les
brinda a las variedades vegetales. Mediante los derechos de autor se protegeran las
obras literarias y artisticas.
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I, ENLACES DE INTERES:

INDECOPI. Formato de solicitud de patente.
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/3585585/FORMATO+SOLICITUD+Patentes.p
df/cc06db72-273b-9855-a4df-71d4f9e1824f

INDECOPI. Formato de solicitud de disefio industrial.
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/3585582/FORMATO+SOLICITUD+DE+DISE%C
3%910S.pdf/fedede9b-6010-bed3-282c-acd890ee7427

INDECOPI. Formato de solicitud de certificado de obtentor.
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/3120946/SOLICITUD+DE+CERTIFICADO+DE+
OBTENTOR+.pdf/1af6d157-da22-fb04-7526-aad9998cebed

INDECOPI. Otros formatos de solicitudes de registro de invenciones y nuevas tecnologias
https://indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/formatos-y-solicitudes

INDECOPI. Manual para registrar una marca.
https://www.indecopi.gob.pe/documents/2879220/2881490/GUIA APRENDE REGISTRAR M
ARCA

INDECOPI. Herramienta para el registro de obras.
https://www.indecopi.gob.pe/en/obras-como-lo-hago

INDECOPI. Procedimiento de registro de obras.
https://www.indecopi.gob.pe/documents/2820519/2947645/PROCEDIMIENTO+REGISTRO+0OB
RA.pdf/52fblae4-8846-34fa-f247-1f9cf57af163

Clasificacidon Internacional de Niza
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/0/TitulosClasificacionNiza2017.pdf/2ac6ef66
-96c8-4d8b-8656-57d749103fa8
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https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/3120946/SOLICITUD+DE+CERTIFICADO+DE+OBTENTOR+.pdf/1af6d157-da22-fb04-7526-aad9998cebed
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https://www.indecopi.gob.pe/documents/2820519/2947645/PROCEDIMIENTO+REGISTRO+OBRA.pdf/52fb1ae4-8846-34fa-f247-1f9cf57af163
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/0/TitulosClasificacionNiza2017.pdf/2ac6ef66-96c8-4d8b-8656-57d749103fa8
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/0/TitulosClasificacionNiza2017.pdf/2ac6ef66-96c8-4d8b-8656-57d749103fa8
https://wipolex.wipo.int/en/text/513150
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1660155-1075
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1660155-1075

Programa de Fortalecimiento

de Capacidades 2022-2023

Decisidn No. 345 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, que aprueba el Régimen Comun de
Proteccion a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=1707

Decreto Supremo No. 035-2011-PCM que aprueba el Reglamento de proteccion a los Derechos
de los Obtentores de variedades Vegetales.
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/DS-035-2011-
PCM.pdf/5c401901-5fea-4ed4-9af7-da5a03ce3a5e

Ley No. 28126, Ley que sanciona las infracciones a los derechos de los obtentores de variedades
vegetales protegidas.

Ley No. 822, Ley sobre el Derecho de Autor
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/Decretolegislativo822.pdf

Ferndndez-Nodvoa, C. (2004). Tratado sobre Derecho de Marcas (2ra ed.). Madrid, Espafia:
Marcial Pons.

LIPSZYC, Delia. (2016). Aspectos que componen la Propiedad Intelectual. Revista Advocatus,
34, 275 - 303.

LINDLEY RUSSO, Alfredo. (2007). Propiedad Intelectual e industrias culturales. Revista de
Economia y Derecho, Vol 4, pp. 95-111.

) - - ‘ it Cooperacion /";\ §
romocidn econdmica " = PERU | Presidencia
AR BV o2 el desarrolio regions T ;1:’,:;;‘:;" ) gize== Espafiola % del Consejo de Ministros


https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=1707
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/DS-035-2011-PCM.pdf/5c401901-5fea-4ed4-9af7-da5a03ce3a5e
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/DS-035-2011-PCM.pdf/5c401901-5fea-4ed4-9af7-da5a03ce3a5e
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/DecretoLegislativo822.pdf

Programa de Fortalecimiento

de Capacidades 2022-2023

ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL EN LAS PYMES DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO

GUIA TEMATICA SEMANA 03
GUIA PASO A PASO PARA EL ANALISIS DEL TIPO DE PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN
EL NEGOCIO

OBIJETIVO

Que los participantes conozcan los aspectos relevantes a tomar en cuenta para un adecuado
analisis de los mecanismos de proteccién de propiedad intelectual que se pueden aplicar segun
el tipo de negocio.

DEFINICIONES CLAVES

Con la finalidad de facilitar el entendimiento de la presente guia, se brindan las siguientes
definiciones claves:

Autor: Persona natural que realiza la creacién intelectual de una obra

Indecopi: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad
Intelectual.

OMPI: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

Conocimientos tradicionales: Todos aquellos conocimientos, tradiciones, experiencias vy
sabidurias ancestrales de una comunidad que se transmiten y reproducen de generacién en
generacidny que representan parte de la manifestacién cultural e identidad de las comunidades.

Estado de la técnica: Todo lo que haya sido accesible al publico por una descripcidn escrita u
oral, utilizacién, comercializacidn o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de
la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Fitomejoramiento: Actividad de investigacién que consiste en el cruzamiento de diferentes
variedades de una misma especie con el objetivo de desarrollar nuevas variedades vegetales.

DHE: Examen de distincién, homogeneidad y estabilidad.

Clasificacion de Niza: Establecida por el Arreglo de Niza de 1957, es un sistema internacional
utilizado para clasificar productos y servicios que se aplican al registro de marcas.

Convenio de la UPOV: La Unidn Internacional para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales
(UPQV) es una organizacién intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue
constituida en 1961 por el Convenio Internacional para la Proteccidon de las Obtenciones
Vegetales (el "Convenio de la UPOV").

Obtentor: Persona que crea, descubre y desarrolla una nueva variedad vegetal, el empleador de
la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, o el derechohabiente de la
primera o de la segunda persona mencionada, segun el caso.
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APLICACION PRACTICA DEL CONCEPTO

. Guia paso a paso para el andlisis del tipo de propiedad intelectual segun el negocio
I.1. Marco Normativo

Actualmente los tratados internacionales mas relevantes que establecen las bases y principios
generales para el reconocimiento y la proteccidn de la propiedad intelectual son:

e Convenio de la Unidn de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial; conocido
también como Convenio de Paris, fue adoptado en 1883, enmendado el 28 de septiembre
de 1979 y entrd en vigor en el Perd el 11 de abril de 1995. Este tratado internacional
establece criterios basicos de aplicaciéon para la propiedad industrial incluyendo las
patentes de invencién y modelo de utilidad, disefios, marcas, nombres comerciales,
indicaciones geograficas y represién de la competencia desleal (OMPI s.f.). El Convenio de
Paris también establece tres disposiciones fundamentales como son el trato nacional, el
derecho de prioridad y la aplicacién de normas comunes (Figura 1).

eLos estados contratantes deben otorgar a los nacionales

de los demas estados contratantes, la misma proteccion
de la propiedad industrial que concede a sus propios
nacionales

Trato Nacional

eLa primera solicitud de patente o solicitud de registro de
marca presentada en uno de los estados contratante
podra ser invocada por el solicitante, para solicitar
proteccion en otro estado contratante, con la misma fecha
de la primera solicitud. Esto se puede realizar dentro de un
plazo de doce meses en el caso de patentes y modelos de
utilidad, y seis meses para disenos industriales y marcas

Derecho de
Prioridad <

*Se establecen las normas comunes en cuanto patentes,

marcas, dibujos, nombres comerciales, indicaciones de
procedencia y competencia desleal que deberan ser
adoptadas por todos los estados contratantes.

Normas Comunes

Figura 1. Las tres fundamentales del Convenio de Paris.

e Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con
el Comercio (ADPIC) de la Organizacién Mundial de Comercio (OMC), firmado en 1994, se
encuentra en el Anexo 1C del Acuerdo que establece la Organizacién Mundial de Comercio.
Los ADPIC regulan los principios bdsicos de la propiedad intelectual con el objeto de
armonizar el sistema de propiedad intelectual entre todos los paises miembros en el marco
del comercio internacional, constando de 7 partes:

o Parte |: Disposiciones generales y principios basicos
o Parte Il: Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de
propiedad intelectual
o Parte lll: Observancia de los derechos de propiedad intelectual
Parte IV: adquisicidn y mantenimiento de los derechos
o Parte V: prevencién y solucién de diferencias
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o Parte VI: Disposiciones transitorias
o Parte VII: Disposiciones institucionales; disposiciones finales.

En cuanto a la legislacidn nacional peruana, la Constitucién Politica del Peru es la norma legal de
mayor jerarquia que en el articulo 2, inciso 8 reconoce a la propiedad intelectual como un
derecho fundamental de la persona, sefialando que toda persona tiene derecho:

8. A la libertad de creacion 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, considerando las dos ramas de la propiedad intelectual: propiedad industrial y
derechos de autor, contamos legislacién nacional e internacional que se aplica especificamente
a cada una de ellas en el Peru.

Derechos de autor:
En el Perd, la legislacidn aplicable para la proteccidn de los derechos de autor es:

e Decisidon Andina No. 351, que establece el Régimen Comun sobre Derecho de Autor
y Derechos Conexos. De aplicacién para todos los paises miembro de la Comunidad
Andina de Naciones, que tiene por finalidad reconocer la adecuada proteccién de
los derechos de autor y demas titulares derechos conexos.

e Decreto Legislativo No. 822, Ley sobre el Derecho de Autor, que establece los
alcances del derecho de autor, tipos de derechos, obras y regula las disposiciones
para la proteccion de los autores de obras literarias y artisticas, asi como de los
titulares de derechos conexos.

e Decreto Supremo No. 053-2017-PCM, es el Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento del Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos
contemplado en el Decreto Legislativo No. 822, Ley sobre el Derecho de Autor.
Mediante este decreto se regulan los procedimientos de registro de obras vy
derechos conexos, plazos del trdmite, pago de tasas, instancias, requisitos de las
solicitudes de registros, evaluacién de solicitudes, entre otras caracteristicas
relativas a los procedimientos y registros.

e Decreto Legislativo No. 1092, Decreto Legislativo que aprueba medidas en frontera
para la proteccidn de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de
Marcas. Establece el marco legal para la aplicacidon de medidas en frontera y otorga
a la administracion aduanera el instrumento juridico para adoptar controles
relacionados con la propiedad intelectual.
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Propiedad Industrial:

La legislacion aplicable para la proteccién de la propiedad industrial en el Peru, que tiene alcance
de aplicacion para las patentes de invencion y de modelo de utilidad, disefios industriales,
marcas, denominaciones de origen y secreto empresarial es:

e Decisién Andina No. 486, que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial y
vigente desde el 1 de diciembre de 2000. Esta decisién establece el alcance de los
derechos y obligaciones en propiedad industrial, y determina los procedimientos de
registro y defensa adecuados para cada elemento de la propiedad industrial.

e Decreto Legislativo No. 1075, Decreto Legislativo que aprueba las Disposiciones
Complementarias a la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina que
establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. Este decreto es
complementario a la Decisidon 486 y tiene como objetivo establecer el marco normativo
especifico de los procedimientos relacionados a los elementos de la propiedad
industrial, incluyendo entre otros plazos, requisitos, instancias, competencia, entre
otros.

Respecto a regulacidn especifica sobre marcas, adicionalmente debemos tener en cuenta la
Convencién General Interamericana de Proteccién Marcaria y Comercial, también conocida
como Convenciéon de Washington, firmada en 1929 que establece entre otras la ampliacién del
principio de territorialidad, obligando a los paises contratantes a reconocer el registro de una
marca en un pais contratante, brindandole la oportunidad al titular de dicho registro de impedir
el uso o registro de una marca similar en otro pais contratante donde no cuente con el registro
de su marca, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. Asimismo, tenemos el Decreto
Legislativo No. 1092 que aprueba las medidas en frontera para la proteccion de los Derechos de
Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas.

Respecto a regulacidn especifica sobre patentes, tenemos el Tratado de Cooperacién en materia
de Patentes (PCT) vigente desde el 6 de junio de 2009, que establece el sistema internacional de
patentes para la proteccion internacional de patentes mediante la presentacion de una solicitud
internacional que le otorga al solicitante la posibilidad de proteger su invencién a nivel mundial;
y, el Tratado de Budapest, sobre el Reconocimiento Internacional del Depdsito de
Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes.

Certificado de Obtentor, proteccidn “sui generis”:

Las variedades vegetales son protegibles a través de las obtenciones vegetales conforme lo
establece el Convenio Internacional para la Proteccidn de las Obtenciones Vegetales (Convenio
de la UPOV) que establece la unién internacional para la proteccién de las variedades vegetales
como forma sui generis de proteccién bajo el sistema de propiedad intelectual. El Convenio de
la UPQOV reconoce los derechos de los obtentores sobre nuevas variedades obtenidas en sus
procesos de fitomejoramiento y establece el alcance de sus derechos, asi como las excepciones
a la aplicacién de este derecho y requisitos para que una variedad pueda alcanzar proteccion.
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El Convenio de la UPOV se encuentra vigente en el Peru desde el 08 de agosto de 2011, luego
de su adhesién al Acta de 1991 del Convenio.

Asimismo, en concordancia con el Convenio de la UPQOV, el Perd cuenta con la siguiente
legislacién que es de aplicacion al procedimiento de registro de Certificado de obtentor:

e Decisién 345, que establece el Régimen Comun de Proteccién a los Derechos de los
Obtentores de Variedades Vegetales, tiene por objeto reconocer y garantizar la
proteccion de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales a través del
certificado; fomentar las actividades de investigacion y las actividades de transferencia
de tecnologia.

e Decreto Supremo No. 035-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Proteccién a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, de aplicacion a
todas las variedades cultivadas y establece los procedimientos y plazos relevantes para
su proteccion.

e lLey No. 28126, Ley que sanciona las infracciones a los derechos de los obtentores de
variedades vegetales protegidas, tiene por objeto establecer el marco legal para la
imposicién de sanciones en los procedimientos por vulneracidon de los derechos de
titulares de certificados de obtentor.

1.2. Aspectos relevantes para tomar en cuenta en el analisis del tipo de propiedad
intelectual segtin el negocio

Las PYMES, los emprendedores y en general todos los agentes que concurren ene | mercado que
desean hacer uso de la propiedad intelectual como herramienta para mejorar su competitividad,
diferenciarse y en consecuencia ser mas rentables, deben trabajar en la adecuada identificacién
de las creaciones producto de su actividad concurrencial en el mercado para lo cual es
importante tomar en cuenta ciertos aspectos relevantes en el analisis.

i. é¢Qué productos y servicios ofrece?

Considerando el sector de la industria donde se desempefie su negocio es probable que muchos
de los productos o servicios que ofrece sean similares entre si. Por ejemplo, en el sector
agroalimentario encontraremos tecnologias para la gestién de cultivos, biocontrol de plagas,
nuevas variedades vegetales, procedimientos de crianza de ganado, productos hechos a base de
insumos agricolas, tecnologias de almacenamiento y gestion de semillas, entre otros.

ii. ¢éSe esta desarrollando/ofreciendo algo nuevo e innovador?

Tener identificado los productos o servicios que ofrece una PYME en su sector del mercado,
permite evaluar si lo que se ofrece o lo que se piensa ofrecer en el mercado es algo nuevo y/o
innovador, y cudl es la caracteristica diferencial que le otorga valor agregado a tu producto o
servicio frente a los demas, para lo cual se debe evaluar lo siguiente:

e (Que ofrecen tus competidores?

e (Qué existe actualmente en el mercado?
e (iComo se diferencia tu producto o servicio y como esta diferencia otorga valor agregado?
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iii. Producto o servicio como elemento de la propiedad intelectual

Una vez identificadas estas caracteristicas diferenciales de tu producto o servicios, debemos
evaluar en qué elemento de la propiedad intelectual consiste: un producto, procedimiento,
diseio, un software, un signo, etc. para alinearlo dentro de los mecanismos de proteccién que
otorga el sistema de propiedad intelectual.

iv. Concurrencia de tipos de propiedad intelectual en un mismo producto o
servicio

Hay que tomar en cuenta que esta caracteristica diferencial que viene a ser una creacion
intelectual puede contener diferentes tipos de propiedad intelectual que pueden ser protegibles
al mismo tiempo y en diferentes niveles de proteccion (Figura 2). Por ejemplo: Un pure “fit” para
consumo de deportistas por el alto nivel de proteinas, hecho a base de camote y otros
ingredientes secretos.

Férmula

secreta -

=

Nombre del
producto

Pure producto

Procedimiento
preparacion
Maquina de
produccién

Figura 2. Aspectos que deben analizarse para identificar el tipo de propiedad intelectual
Este puede contar con elementos como:

e El procedimiento especifico que se debe seguir de remojo, prensado, secado, etc. bajo
ciertas temperaturas y en un orden determinado para obtener el pure. Si cumple con los
requisitos de patentabilidad, puede podria ser protegible como patente de invencidn.

e El pure como producto final también puede ser protegible como producto bajo el sistema
de patentes de invencién.

e Lamaquina especial que han desarrollado para producir el pure, construida usando como
referencia otras maquinas que ya existen en el mercado para procesamiento, pero con
variaciones para su adaptabilidad a la consistencia especifica del camote y que permite
integrar todo el procedimiento de produccién en uno solo, ahorrando costos de
produccién. Esta maquina dependiendo de su nivel inventivo y novedad podra ser
protegible como patente de invencidn y/o de modelo de utilidad.
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e Este pure ademas se comercializa bajo un signo/nombre que le permite identificarse
frente a los demas purés comunes y diferenciarse en el mercado brindando informacion
sobre su origen empresarial. Este sigho puede ser protegible como marca.

V. Alineacidn con la estrategia y objetivos de tu empresa

Al momento de evaluar solicitar el registro de la propiedad intelectual, también hay que consi-
derar cuan alineada se encuentra esta medida con la estrategia de comercializacion y objetivos
de la empresa. Analizar este aspecto brinda informacion sobre cdmo podria o deberia ser el
alcance de proteccion de tu propiedad intelectual y cuanto impacto podria traer el registro de
la propiedad intelectual al negocio de la PYME, tomando en cuenta aspectos como los plazos del
tramite, plazos de proteccion, ambito de proteccidn, core business de la empresa. Quiza con-
vendria proteger el procedimiento de preparacién del pure para comercializarlo como un pro-
ducto exclusivo y proteger la maquina de produccion del pure como patente de invencién o
modelo de utilidad, sobre la base de una estrategia de licenciamiento o venta de los derechos a
un tercero, ya que la fabricacién a mayor escala de esta maquinaria no es parte del negocio
principal del emprendimiento.

vi. Cumplimiento de los requisitos para ser protegible

Hay que identificar los requisitos necesarios para lograr la proteccion de la solicitud de registro
dependiendo del tipo de propiedad intelectual, y evaluar si la creacidn intelectual realmente
cumple con todas ellas. En este aspecto se puede hacer uso de las diferentes herramientas y
programas que el Indecopi pone a disposicién para hacer una evaluacién mas precisa y certera
que evite en lo posible invertir esfuerzos en una solicitud de propiedad intelectual que desde
el principio no cumplia con los requisitos para ser protegible.

vii. Comercializacion o licenciamiento

Finalmente, se recomienda evaluar si lo que se va a proteger sera comercializado directamente
por el titular del registro, o si la solicitud de registro responde a una intencién de licencia-
miento a terceros, ya que esto dirigira el norte sobre la estrategia de proteccion y gestidon que
se aplicard a cada tipo de propiedad intelectual.

1.3. Rol del Indecopi con los emprendedores

El Indecopi es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccidn de la
Propiedad Intelectual (ver mas: https://www.gob.pe/indecopi), organismo publico
especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y es la autoridad nacional
peruana competente para el registro y protecciéon de los derechos de propiedad intelectual.
Tiene como funciones la promocién del mercado, la leal y libre competencia y el resguardo de
la propiedad intelectual.

Como autoridad competente para realizar los tramites de proteccidon y registro de derechos de
propiedad intelectual, asi como su rol activo en la promocidn del mercado, a lo largo de los afios
el Indecopi ha desarrollado programas especializados con la finalidad de promover los diferentes
mecanismos de proteccion de la propiedad intelectual, facilitar el acceso a la informacién y los
procedimientos de registros, fortalecer las capacidades de los diferentes actores en el mercado
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en materia de propiedad intelectual, incluyendo a los emprendedores y PYMES, asi como acercar
las diferentes herramientas publicamente disponibles, con la finalidad de incentivar y apoyar el
uso de la propiedad intelectual como herramienta de empoderamiento y diferenciacion de los
emprendedores y pymes para ser mas competitivas y rentables en el mercado.

Entre los principales programas disponibles que ofrece el Indecopi a los emprendedores, PYMES,
centros de investigacion, universidades entre otros actores, tenemos el siguiente:

Patenta: Es el Programa Nacional de Patentes del Indecopi dirigido a universidades, centros de
investigacion, empresas, inventores y entidades publico o privadas de apoyo a la innovacion,
gue reune un conjunto de programas especificos y especializados, cursos virtuales, concursos y
herramientas virtuales para promover, brindar asesoria y fortalecer las capacidades en materia
de proteccién de la propiedad industrial a través de las patentes, disefios industriales y
certificados de obtentor (Figura 3).

(\@ Patenta Programas  Concursos  Servicios caTl Herramientas Virtuales  Canales de atencién Q
~ :

H S8 )
men
bles?

EMPRESAS

INVENTOR ENTIDAD PUBLICA O
INDEPENDIENTE PRIVADA DE APOYO A LA
INNOVACION

UNIVERSIDAD O CENTRO
DE INVESTIGACION

© ¢Podemos ayudarte?

Figura 3. Mddulos presentes en Patenta (fuente: https.//www.patenta.pe/inicio)

A continuacidn, los programas especializados disponibles:

e Programa Patenta 2023, que se ofrece todos los afios bajo convocatoria a personas
naturales y juridicas para brindarles asesoria en la preparacién y presentacién de
solicitudes de patentes de invencidn y modelos de utilidad.

e Programa de Asistencia a Inventores (PAl) iniciativa promovida por la OMPI, que
tiene como objeto facilitar el acceso a servicios legales gratuitos sobre patentes a
inventores que no cuentan con los recursos econémicos necesarios para acceder a
estos servicios de manera regular.

e Programa de Proteccion de Disefos, iniciativa dirigida a disefiadores, centros de
investigacion, universidades y empresas que desarrollan productos que sean
protegibles a través de los disefios industriales, que facilita asesorias gratuitas para
identificar si un producto puede ser protegible bajo este mecanismo de proteccion.
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e Programa de Estimulo de Certificados de Obtentor — Pro Obtentor, dirigido a
universidades, empresas, obtentores, centros de investigacion que realicen
actividades de investigacidn para la creacion de nuevas variedades vegetales.

A través del programa Patenta el Indecopi también pone a disposicion, una lista de cursos
virtuales sobre las herramientas de propiedad intelectual para el fortalecimiento de capacidades
de los diferentes actores en materia de patentes, disefios industriales y variedades vegetales

(Figura 4)
TABLA DE REQUISITOS
Nombre del curso Condicién Prerrequisito
1 Curso Virtual de Propiedad Intelectual ﬁi?fvuszgfcf;oé? LG Ninguno

2 e doestguin, vncon e ovadonenoges el L
3 Curso Virtual de Patentes Requiere inscripcién Ninguno

. 4 ............ c ursovm ual de Di seﬁosmd usm a Ies ............................................................................ R equme msmpcm .......... ngu m ...................
5 CumoVirtueldeVriedadesVegetales et s
6 CursoVirtual de Propiedad Intelectua para Emprendedoresy Gestores YME  Requrelnscrpcén Ninguno
7 CumoVitualde Bisqueday Aprovechamientode a Informacién dePatentes  Requivehscipcin QroNazs
'8 CusoVirualdeRedaccindeDocumentosTécnlcos doPatemtes Requereimscipaion ot 23
9  CimoVinualdeGestondePropiedadintalectal  Requenscpasn  moNal

*Una persona solo podrd inscribirse a un mdximo de dos (02) Cursos Virtuales por semestre (desde el curso #3 hasta el #9).

Figura 4. Cursos disponibles en el programa patenta (fuente: https://www.patenta.pe/cursos-virtuales)

Asimismo, el Indecopi pone a disposicidon del publico en general las siguientes herramientas
gratuitas de acceso a informacion (Cuadro 1):

Cuadro 1. Herramientas gratuitas disponibles en Patenta.
Marcas Clasificador de Productos y Servicios PeruaNIZAdo

Ubica rapida y facilmente productos y servicios para el adecuado llenado de solicitudes de
registro de marcas y nombres comerciales conforme la Clasificacion de Niza.
https://servicio.indecopi.gob.pe/appNIZAWeb/

Busca tu Marca

Buscador en linea que permite verificar si la marca que se desea registrar ya se encuentra
protegida o si existe una marca similar. https://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio

Consulta tu Tramite

Servicio gratuito en linea que permite consultar a los tramites de registro ante Indecopi, asi
como acceder a informacidn publica sobre los expedientes en tramite.
https://enlinea.indecopi.gob.pe/consultatutramitedemarcas/#/inicio

. e
oo - .o\ ‘ R Cooperacién 28 pery | presidencia
BV o ol Gesamolio regions i pasndy giz:== Espafiola del Consejo de Ministros

UNION EUROPEA


https://www.patenta.pe/cursos-virtuales
https://servicio.indecopi.gob.pe/appNIZAWeb/
https://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio
https://enlinea.indecopi.gob.pe/consultatutramitedemarcas/#/inicio

Programa de Fortalecimiento

de Capacidades 2022-2023

Asesoria Virtual de Marcas

Plataforma virtual que brinda asesoria automatizada en el paso a paso para registrar una marca
y presentar la solicitud en linea.
https://www.indecopi.gob.pe/es/web/plataforma-marcas

Patentes Consulta de Expedientes

Sistema gratuito en linea que permite brindar el servicio de consulta de expedientes de
patentes, modelos de utilidad, disefios industriales y certificados de obtentor, a través de la
pagina web del Indecopi

https://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/

IDENTI-PAT

Herramienta virtual referencial y gratuita para identificar materia protegible por una patente
de invencién, una patente de modelo de utilidad o un registro de disefio industrial.
https://aplicaciones.indecopi.gob.pe/appDINPatenta/

Peruvian Patent Marketplace

Plataforma virtual y gratuita que promueve la interaccién entre inventores y disefiadores
industriales peruanos con los actores del mercado nacional e internacional, para promocionar
la adquisicién o licenciamiento de productos/tecnologias desarrolladas en el Perd y que se
encuentren protegidos o buscando protegerse por derechos de propiedad intelectual.
https://www.patenta.pe/peruvian-patent-market-place

Derechos de ' Catalogo Virtual de Obras en dominio publico
Autor

Buscador para identificar las Obras Literarias que se encuentran en Dominio Publico.
https://www.indecopi.gob.pe/es/catalogo-de-obras

CONSIDERACIONES CLAVES

El Convenio de Paris establece tres disposiciones fundamentales dentro del sistema
internacional de propiedad industrial: el trato nacional, el derecho de prioridad y la
aplicacion de normas comunes.

Los ADPIC regulan los principios bdsicos de la propiedad intelectual con el objeto de
armonizar el sistema de propiedad intelectual entre todos los paises miembros en el marco
del comercio internacional, constando de 7 partes: disposiciones generales y principios
basicos, normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad
intelectual, observancia de los derechos de propiedad intelectual, adquisicién y
mantenimiento de los derechos, prevencion y solucion de diferencias, disposiciones
transitorias, disposiciones institucionales y disposiciones finales.

La propiedad intelectual se encuentra reconocida como derecho fundamental de la persona
en la Constitucidn Politica del Peru.
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I, ENLACES DE INTERES:

INDECOPI. Gaceta Electrdénica de Propiedad Industrial
https://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/

INDECOPI. Mesa de Partes Virtual
https://enlinea.indecopi.gob.pe/MDPVirtual2/#/inicio

INDECOPI. Patenta, programa para empresas
https://www.patenta.pe/programa-empresa

UPOQV. Sistema UPOV Prisma para variedades vegetales
https://www3.wipo.int/authpage/signin.xhtml|?goto=https://www3.wipo.int:443/upovprisma/

OMPI. Portal OMPI para presentar y gestionar solicitudes PCT
https://pct.wipo.int/ePCT/?goto=https://pct.wipo.int:443/ePCT/

INDECOPI: Escuela del Indecopi
https://escuela-indecopi.edu.pe/
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ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL EN LAS PYMES DEL SECTOR

AGROALIMENTARIO

GUIA TEMATICA SEMANA 04
GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SU SOSTENIBILIDAD

OBIJETIVO

Que los participantes comprendan las diferentes estrategias de gestiéon de la propiedad
intelectual para su sostenibilidad.

DEFINICIONES CLAVES

Con la finalidad de facilitar el entendimiento de la presente guia, se brindan las siguientes
definiciones claves:

Autor: Persona natural que realiza la creacién intelectual de una obra

Indecopi: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad
Intelectual.

OMPI: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

Conocimientos tradicionales: Todos aquellos conocimientos, tradiciones, experiencias vy
sabidurias ancestrales de una comunidad que se transmiten y reproducen de generacién en
generacidny que representan parte de la manifestacién cultural e identidad de las comunidades.

Estado de la técnica: Todo lo que haya sido accesible al publico por una descripcién escrita u
oral, utilizacién, comercializacidn o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de
la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Fitomejoramiento: Actividad de investigacién que consiste en el cruzamiento de diferentes
variedades de una misma especie con el objetivo de desarrollar nuevas variedades vegetales.

DHE: Examen de distincién, homogeneidad y estabilidad.

Clasificacion de Niza: Establecida por el Arreglo de Niza de 1957, es un sistema internacional
utilizado para clasificar productos y servicios que se aplican al registro de marcas.

Convenio de la UPOV: La Unidn Internacional para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales
(UPQV) es una organizacién intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue
constituida en 1961 por el Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones
Vegetales (el "Convenio de la UPOV").

Obtentor: Persona que crea, descubre y desarrolla una nueva variedad vegetal, el empleador de
la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, o el derechohabiente de la
primera o de la segunda persona mencionada, seguln el caso.
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APLICACION PRACTICA DEL CONCEPTO

. Gestion de la propiedad intelectual para su sostenibilidad
I.1. Gestidn de derechos de propiedad intelectual

Teniendo en cuenta el enfoque de propiedad intelectual como herramienta y no como fin
ulterior que permite optimizar esfuerzos, expandir mercados, agregar valor, diferenciarse de la
competencia entre muchos otros beneficios, es clave para su utilidad e impacto hacer una
gestidn eficiente y estratégica, en donde debe haber una clara alineacién con los objetivos y
necesidades de sus titulares, tomando en cuenta el contexto de su naturaleza y el mecanismo
de proteccién que mejor se ajusta a cada uno.

El registro no es el camino final de la propiedad intelectual, de hecho, es la mitad del camino, si
es que se quiere ver este como un proceso lineal, que en la practica se hace mucho mas
dindmico. Antes de llegar al registro, se deben realizar acciones previas que permitan llegar a
esta etapa del camino de solicitud y registro, secundado por una serie de acciones ejecutivas
como es el seguimiento de renovaciones, vigilancia defensiva, acuerdos, entre otros para
alcanzar su maximo potencial e impacto a favor de los objetivos que cada organizacién tenga
fijados.

Entonces la gestion de la propiedad intelectual es un conjunto de acciones y medidas que se
implementan y realizan estratégicamente, orientados a los objetivos de cada organizacién, que
toma en cuenta la naturaleza de cada uno de los elementos de la propiedad intelectual y los
mecanismos de proteccidn disponibles, necesarias para realizar un uso efectivo y eficiente de la
propiedad intelectual como instrumento de diferenciacién y desarrollo, evitando que el registro
termine siendo solo un titulo de “propiedad” poco aprovechado.

Este conjunto de acciones y medidas que constituyen gestion de la propiedad intelectual son
(Figura):

Evaluacion de la Proteccion de
propiedad propiedad
intelectual intelectual

La identificacion de
activos intelectuales

Incorporacion de
cldusulas relevantes Uso y gestion de
a la propiedad acuerdos
intelectual:

Acciones de
vigilancia
tecnoldgica

Figura 1. Acciones y medidas de la gestién de la propiedad intelectual
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Identificacion de activos intelectuales

Tener identificado todo lo que realmente existe dentro de una organizacidon es realmente clave,
de lo contrario, es imposible implementar acciones de gestion sobre activos intelectuales que
se desconoce que estdn, o que simplemente no se tiene consciencia de su potencial. Es por lo
qgue una de las acciones primordiales es contar con un portafolio de activos intelectuales
claramente identificados, si no se tiene, se puede desarrollar una auditoria para identificarlos y
crear un portafolio con todos ellos para la organizacién.

Se recomienda que esta auditoria también incluya la identificacion precisa de propiedad
intelectual de terceros que haya adquirido la organizacién, bajo cualquier modalidad
contractual, que estén haciendo uso dentro de sus operaciones u actividades. Este portafolio de
propiedad intelectual de terceros puede brindar una mejor visidon de los alcances y limites en
cuanto al uso que se les puede dar dentro de la organizacién, previniendo situaciones que
puedan conducir a la infraccidén de derechos o actos de competencia desleal.

Las medidas para realizar esta auditoria dependeran de la extension y estructura organizacional
de cada institucidn, disposicidn de recursos, compromiso, entre otros. Sin embargo, se puede
iniciar con una estructura sencilla, identificando las areas donde se desarrollan las creaciones,
como puede ser el darea de marketing para el caso de marcas, derechos de autor y las dreas
relacionadas a investigacion y desarrollo para el caso de patentes, disefios industriales y
variedades vegetales. También aporta la preparacidn de un formulario con preguntas especificas
para recolectar informacidn, la organizacion de entrevistas con personal relevante, entre otros.

Ademas de la informacidn recopilada, la auditoria debe tener como resultado o entregable un
portafolio con el listado de los activos intelectuales identificados, debidamente clasificados por
tipo de propiedad intelectual, si cuenta con registro o no, si estd en trdmite o no, plazos
asociados, etapa del desarrollo en que se encuentra, breve descripcion de que se trata y
proximas acciones a tomar.

Adicionalmente a esta auditoria que permitird colectar informacién y crear un portafolio con los
activos intelectuales de la organizacidn, también es necesario que se establezca un mecanismo
para que en adelante exista una sola puerta de entrada a través de la cual se pueda reportar la
propiedad intelectual que potencialmente consideren que deba ser evaluada para registro y
posterior explotacidon comercial. Para ello, se recomienda preparar un formulario de divulgacion
de invenciones con preguntas estandar que faciliten el reporte de la informacién y brinde
detalles relevantes para entender de que trata la tecnologia, invencion o disefio que se
desarrolla dentro de la organizacion. Un formulario similar, en formato ain mas sencillo, se
recomienda para reportar signos distintivos y derechos de autor, incluido software. Ambos
formularios pueden ponerse a disposicion a través de una carpeta compartida, correo
electrénico o a través de la intranet o web de la organizacidn, esto dependerd de los recursos
disponibles, asi como de la facilidad de acceso a este recurso.
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Evaluacion de la propiedad intelectual

La evaluacion de la propiedad intelectual es otra de las actividades que involucran su gestidn, y
debe estar orientada a analizar el valor que puede significar para la empresa u organizacion,
etapa de desarrollo en el que se encuentre, la estrategia de aprovechamiento, los mecanismos
disponibles y adecuados para solicitar su proteccidn y su potencialidad para alcanzar el registro,
todo ello alineados con los objetivos de la organizacién.

Esta evaluacion debe estar orientada a identificar de manera real la propiedad intelectual que
pueda agregarle valor a la organizacidn, considerando que los recursos son siempre limitados y
que estos esfuerzos deben ser optimizados, por lo tanto esta evaluacién también podra
involucrar el descarte de creaciones que no necesariamente le afadiran valor o contribuiran a
la estrategia de organizacién, por lo tanto no todo aquello que se identifique en una auditoria
de propiedad intelectual o todo lo que se reporte a través de los formatos de divulgacién de
invenciones debe ser registrado. Esta decision siempre debe ser estratégica y pensada en como
aportaria a los objetivos de la empresa (Figura 2).

Potencial para Etapa de
registro desarrollo

Mecanismos de Estrategia de
proteccion aprovechamiento

Figura 2. Elementos estratégicos que considerar en la evaluacioén de la propiedad
intelectual.

En la evaluacidn de la propiedad intelectual, la organizacion u empresa puede apoyarse en
diversas herramientas disponibles, publicas y privadas, para facilitar este proceso. Entre estas
existen, por ejemplo, el programa Patenta que facilita el proceso de evaluacién de la materia
protegible bajo patente de invencion, modelo de utilidad y disefios. Mas informacidn sobre las
herramientas disponibles se puede encontrar en el material de soporte de la tercera semana.

Dentro de esta evaluacidn para tomar la decision de presentar una solicitud de registro, también
se debe revisar el estado de la técnica en cuanto a las invenciones y disefios que actualmente
existen, asi como el registro oficial de las marcas y/o otros signos distintivos para evitar marcas
iguales o muy similares.
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Proteccion de propiedad intelectual

La proteccion de la propiedad intelectual implica el procedimiento de registro (todo el tramite
de registro desde presentada la solicitud hasta su otorgamiento), y, el mantenimiento de la
vigencia del registro de la propiedad intelectual.

En cuanto al procedimiento de registro, se debe cumplir con los siguientes aspectos relevantes
ante el Indecopi:

o El cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, esto implica contar con el
formulario de solicitud, brindar informacidn relevante del solicitante, contar con poder
de representacion cuando se trata de una empresa, el pago de las tasas por derechos
de tradmite, y cualquier otra documentacion adicional que requiera el Indecopi

e El cumplimiento de los requisitos de fondo segun el tipo de propiedad intelectual, son
los requisitos necesarios para alcanzar la proteccién. Por ejemplo, en el caso de una
solicitud de registro de patente, debe contar con ser novedosa, tener nivel inventivo,
tener aplicacidn industrial y contar con una descripcidon clara y completa de la
invencién.

e La absolucién de observaciones del Indecopi y cumplimiento de plazos. Durante el
tramite de registro el Indecopi puede realizar observaciones de forma o de fondo, por
lo tanto, es importante estar pendiente de las notificaciones para cumplir con el
requerimiento y con los plazos establecidos, ya que la presentacion de informacion o
absolucién de observaciones siempre esta sujeta a plazos dentro de los cuales se debe
cumplir con los requerimientos, de lo contrario el tramite puede ser declarado en
abandono.

En cuanto al mantenimiento de la vigencia de los registros de propiedad intelectual, el titular de
derechos legalmente también asume obligaciones, como es el caso del pago de las anualidades
en las patentes, en tramite y otorgadas, que deben pagarse cada afio en el mismo mes de la
fecha en que se solicitd su registro; el mantenimiento de la vigencia del Certificado de Obtentor
que debe pagarse cada afio luego de otorgado el registro, y las marcas que deben renovarse
cada 10 afios, de lo contrario se pierde el derecho. Frente a ello se recomienda contar con un
sistema, puede ser una plataforma, base de datos, archivos Excel, a través del cual se pueda
hacer seguimiento de estas obligaciones, asi como de los plazos que se deben cumplir dentro
del [procedimiento de registro para prevenir el incumplimiento de estas obligaciones y evitar la
extinciéon del registro.

Incorporacion de clausulas relevantes a la propiedad intelectual:

Todas las organizaciones, empresas, y en general cualquier persona que desarrolle propiedad
intelectual o este involucrada en ella, debe establecer clausulas internas que permitan tener
claridad sobre quien sera el titular de los derechos. Es por lo que todo contrato de relacién
laboral o civil como es el caso de las consultorias, inclusos los acuerdos de contratacion de
servicios con terceros, juridicos o naturales, siempre deben incluir cladusulas de propiedad
intelectual que definan claramente para las partes el concepto de propiedad intelectual y quien
serd el titular de los derechos.
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Asimismo, estos contratos deben incorporar una clausula de confidencialidad que prevenga a
las partes sobre sus obligaciones de confidencialidad y establezca claridad sobre el tratamiento
y cuidados que deben aplicarse a este tipo de informaciéon confidencial.

Uso y gestion de acuerdos

Como parte de la estrategia de gestion de la propiedad intelectual, el tipo de acuerdos que se
pueda suscribir en relacidon con la propiedad intelectual de la organizacion es clave para
responder a los objetivos y estrategia que se ha asignado a la propiedad intelectual involucrada,
que principalmente esta alineada a la estrategia y objetivos de la organizacidn. Estos acuerdos
pueden ser de licencia, de cesién, de transferencia de material, franquicias, de colaboracion,
convenios marco, de confidencialidad, entre otros. Cada uno dependerd de la naturaleza del
vinculo contractual que se desea establecer y de los objetivos que busca alcanzar.

e Acuerdo de licencia; se busca licenciar derechos sobre la propiedad intelectual por un
determinado tiempo y territorio

Acuerdo de cesién

Acuerdo de transferencia de material, mas conocido como ATM

Franquicia

Acuerdo de colaboracion

Convenio Marco

Acuerdo de confidencialidad

Considerando que los acuerdos establecen obligaciones y derechos entre las partes, es
importante que también se construya un portafolio con la lista de acuerdos celebrados en
relacidn con los activos intelectuales con los que cuenta la organizacién, con la finalidad de
hacerle un apropiado monitoreo que garantice el cumplimiento de los derechos y obligaciones
acordados.

Acciones de vigilancia tecnoldgica

Implican el monitoreo de las bases de datos de patentes publicas que se encuentran disponibles
en el Perd y en el mundo, asi como de articulos cientificos, que sirven para conocer el estado de
la técnica de las invenciones y tecnologias que se vienen desarrollando actualmente en el sector
de la industria que es de interés.

Esta informacidn es util por diversos motivos:

e Brinda informacién sobre los avances tecnoldgicos alcanzados en un determinado
sector del mercado

e Acceso a informacion tecnoldgica e innovaciones que pueden ser de utilidad en el
avance de las actividades de investigacidn y desarrollo dentro de una organizacion.

e Proporciona informacidn sobre el comportamiento y tendencias de las actividades de
investigacion del sector, teniendo una mejor visidn sobre los campos de investigacion
y desarrollo que puedan estar mds saturados o que necesiten mayor atencion.

e Evita la inversién de tiempo y dinero en actividades de investigacion sobre desarrollos
que ya existen
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e Identificar futuros socios en base al sector donde orientan sus investigaciones y
solicitudes de patentes.

e Identificar los territorios donde existe mayor potencial de desarrollo de una
tecnologia.

La vigilancia tecnoldgica ademas de favorecer el acceso a informacién valiosa sobre las
tendencias del sector de la industria en el que se desempefia una empresa también permite
monitorear los avances y planes de la competencia, pudiendo conocerse los desarrollos
tecnoldgicos en los que se encuentran trabajando, cual es el aporte o valor agregado que traen
sus innovaciones y mecanismos de proteccidn que vienen usando de manera estratégica.

Asimismo, la vigilancia tecnoldgica sirve para prevenir la vulneracion de derechos de propiedad
intelectual de terceros y la afectacién econdmica y reputacional a la empresa, ya que hace
posible la identificacidon de propiedad intelectual y consecuentemente el andlisis de infraccién o
libertad para operar.

Es importante mencionar que estas acciones de gestién no necesariamente deben seguirse en
el orden antes mencionado, sino que su implementacién debe seguir la realidad particular de
cada organizacién u empresa, respondiendo a sus propias necesidades y recursos disponibles.
No obstante, si se debe considerar que hay acciones que requeriran de su implementacion de
manera mas urgente, como es el caso de la identificacidn de la propiedad intelectual, evaluacién
y registro de la propiedad intelectual y la incorporacién de cldusulas de propiedad intelectual y
confidencialidad en los contratos laborales y civiles.

1.2. Acuerdos: licencias, franquicias

Como ya se ha explicado en el punto anterior, dependiendo de la naturaleza de la relaciéon
contractual que se desea establecer entre las partes en relacién con la propiedad intelectual, se
presentan diferentes alternativas de convenios y acuerdos que pueden ser suscritos entre las
partes. Entre ellos, la licencia de derechos es de los contratos mas conocidos en las transacciones
donde la propiedad intelectual es el eje central de la negociacion.

El contrato de licencia

Es el acuerdo mediante el cual el titular de derechos de propiedad intelectual que se encuentra
debidamente registrada ya sea mediante patentes, marcas, disefio industrial, entre otros, otorga
a un tercero el derecho para usar y explotar la propiedad intelectual sujeto al pago de royalties,
sin que ello implique la cesién o transferencia de derechos a favor del tercero, por lo que el
licenciante se mantiene como titular de derechos sobre la propiedad intelectual. La licencia que
se otorga al licenciado puede estar delimitada por los siguientes aspectos:

e Territorio, pudiendo limitarse a un solo pais, regién o todo el mundo.

e Exclusiva, no exclusiva

e Tipo de uso, se puede limitar a un solo tipo de uso de la propiedad intelectual o a todas
las aplicaciones que puede tener en el mercado

e Porsector de la industria a donde se aplicara

e Tiempo, pudiendo ser valido durante la vigencia del registro de la propiedad intelectual
gue se licencia o por un tiempo menor.
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Asimismo, existen algunos aspectos relevantes que debe considerarse al momento de preparar

el contrato:
e Definiciones
e Territorio
e Exclusividad o no exclusividad
e Clausula de confidencialidad
e (Clausula de propiedad intelectual
e Responsabilidad sobre el producto; la responsabilidad legal en que incurre licenciatario

por producir o vender un producto defectuoso.

e Cumplimiento de metas; considerando que en el proceso desde que se recibe la licencia
hasta la puesta al mercado de la propiedad intelectual por parte del licenciatario, existen
pasos o metas que se deben ir cumpliendo para lograr los objetivos de la licencia

e (Clausula de resolucion de conflictos

e Pago de royalties

Este tipo de contrato es muy util si por ejemplo se desea diversificar el ambito de aplicacién de
una tecnologia a otros sectores de la industria donde el titular de derechos no tiene experiencia
o el sector no se encuentra dentro del ambito del negocio, y el titular desea maximizar el
aprovechamiento de su propiedad intelectual en otros sectores donde no opera. Esto también
se aplica cuando se desea expandir el mercado a otros paises donde el titular no tiene presencia
pudiendo asociarse con socios que ya cuenten con infraestructura y un mercado definido en el
pais de interés.

Contrato de Franquicia

El contrato de franquicia es el acuerdo mediante el cual las partes, franquiciante y franquiciado,
establecen un modelo de negocio en el que el franquiciante otorga al franquiciado un derecho
para usar un determinado activo intelectual, que puede ser una marca, patente y disefo
industrial, acompafado de un paquete de conocimientos y servicios técnicos que serdn
necesarios para implementar el modelo de negocio bajo los mismos pardmetros con el que ya
cuenta exitosamente el franquiciante, que se encuentra sujeto al pago de contraprestaciones y
delimitado a un espacio geografico previamente acordado y por un tiempo determinado.

El paquete que acompafia al activo intelectual como elementos primordiales de la negociacion
del contrato, es el know how, pudiendo incluir también secretos empresariales, para lo cual se
deben establecer obligaciones de confidencialidad e implementaciéon de medidas de seguridad
que prevengan la divulgacion del secreto empresarial a tercero o al dominio publico.

El contrato de franquicia presenta un modelo de negocio en el que el franquiciante puede
expandir su negocio a otros territorios sin que tenga que realizar una importante inversion de
dinero, y por su parte el franquiciado invierte en un negocio que ya funciona, disminuyendo o
eliminando el riesgo de empezar su actividad econémica desde cero.

Considerando ello, el contrato de franquicia generalmente debe incluir los siguientes aspectos:

e Definicidn
e Territorio
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Determinacién del activo intelectual que se autoriza

Transferencia de conocimiento o Know How

Asistencia técnica del franquiciante

Obligaciones de confidencialidad

Contraprestacion econémica; generalmente involucra el pago de un fee por derecho
de entrada mas los royalties.

Clausula de cumplimiento de estandares

o Clausula sobre reputacion

e Clausula de resolucion de conflictos

1.3. Experiencias exitosas

e Bio Natural Solutions SAC

Desarrollaron un recubrimiento natural que alarga la vida util de las frutas llamado Bio Natural
Cover, que busca reducir el volumen de desperdicios de alimentos y el impacto ambiental que
este genera. Actualmente cuenta con dos solicitudes de patente, una presentada en el afio 2022
que aun se encuentra en reserva, es decir todavia no tiene publicacién, y la primera solitud
presentada en el 2011 con el titulo: Método para la extraccion de una composicién, preparacion
de una dispersidn coloidal que comprende flavonoles derivados de residuos de frutas tropicales
para la preservacion de alimentos frescos y cortados, y la composicién y dispersion asi obtenida.

N® DE EXPEDIENTE 002325-2021/DIN

Fecha de Presentac.
Original
Fecha de Inicio: 2021-12-30

Ver Grafico Ver Anualidades

Datos del Registro Patente de Invencion

METCDO PARA LA EXTRACCION DE UNA COMPOSICION,
PREPARACION DE UNA DISPERSION COLOIDAL QUE COMPRENDE

Titulo : FLAWONOLES DERIVADOS DE RESIDUOS DE FRUTAS TROPICALES
PARA LA PRESERVACION DE ALIMENTOS FRESCOS Y CORTADOS, ¥ LA
COMPOSICION Y DISPERSION ASI OBTENIDA

2021-12-30 Lugar Prasantacion INDECOPI-LIMA

Fecha de Concesidn : Fecha de Vencimiento :
Clasificacion : A23L 23/105; CO7H 1/08
N® Titulo : Fecha Publicacién : 2023-02-01

Prioridades :
La presente invencién se refiere 2 un método para la extraccion de
una composicién y la preparacian de una dispersicn coloidal que
comprende flavonoles derivados de residucs (cascara, pepas y
bagazo) de frutas tropicales preferentemente mango y/o palta; siendo
utiles para la preservacidn de alimentos frescos y cortados. Dicha

Resumen : método comprende las siguientes etapas: a) eliminacidn de
macrocontaminantes de los residuos de frutas tropicales b) extraccidn
v recuperacion eficiente de sustancias bicactivas con tratamientos
ecoldgicos, c) purificacion con tecnologia de membranas y carbdn
activado ecolégico, d) Sintesis orgdnica y concentracién de la
compaosicion de flavonales.

Personas Juridicas / Naturales

SOLICITANTE : BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C. (Perd)
INVEMNTOR. : ARANDA CASAVERDE Michelle Antoinette (Peri)
INVEMTOR. : MALMATI RAMOS Miguel Enrique Jesds (Perd)
INVENTOR. : ORTEGA NUREZ Moises Alexander (Peri)
INVEMNTOR. : RIOS MENDOZA Jesaya Alison (Perd)
REPRESENTANTE : MERCHOR VALDERRAMA Bruno (Peni)

Comercializan el producto bajo la marca LIFECOVER registrada el 04 de enero de 2019 con
Certificado No. P00274095 para distinguir productos de la clase 01 “Productos quimicos para
conservar alimentos; productos para conservar flores y semillas”.
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SOLUCION PROTECTORA

LIFE COVER®

PLUS Método de aplicacion
Extiende'la villa util de frutas de exportacion,
naturalmente Life Cover® se aplica en Postcosecha, en el proceso de Packing
- tradicional de frutas reemplazando a las ceras convencionales.
m Ofrecemos un equipo de expertos para asegurar una aplicacion
eficiente y efactiva.
<
C O\/ E R Campo de aplicacion
PLUS

CITRICOS, POMACEAS, MANGOS, AGUACATES, NECTARINES.

CONTACTENOS
]

e Galletas Antianémicas Nutri “H”

Agroindustrias Garay EIRL, empresa fundada por Julio Garay Barrio, Ingeniero Agroindustrial de
la Universidad Nacional de San Cristébal de Huamanga, que fundo su empresa a raiz del invento
relacionado con las galletas nutritivas que busca mejorar la alimentacién y reducir los indices de
anemiay destruccidn infantil en el Perd, que desarrollo inicialmente con su tesis de investigacion
"Formulacién y evaluacidn fisicoquimica y sensorial de galletas antianémicas enriquecidas con
quinua (Chenopodium quinoa) y sangre bovina”

Resumen: En la presente investigacion se realizé la formulacion y evaluacion en las galletas
antianémicas enriquecidas con quinua (Chenopodium quinoa) y fortificadas con sangre bovina.
El objetivo especifico de esta investigacion fue de formular, determinar, analizar y evaluar, para
cumplir se utilizé harina de trigo (10%), quinua (20%) mds sangre bovina (50%). De las pruebas
preliminares fueron elegidas T1 (30%), T3 (40%) y T5 (50%) de los porcentajes de sustitucion
sangre bovina, las que fueron sometidas a la prueba sensorial de preferencia mediante una
escala heddnica exigida, 30 panelistas semientrenados, indicdndonos tener buen color, sabor y
textura adecuada la T5, resultado de esta investigacion. Dicha muestra a su vez fue sometida a
un andlisis fisicoquimica y microbioldgico, ddndonos como resultando que el producto es apto
para consumo humano, cumpliendo con lo exigido por la FAO (1981); conteniendo: humedad
3,20%, indice de perdxido 0,15 meq/kg de aceite o grasa, ceniza 1,30, acidez 0,09%, mohos
UFC/g < 10y de buena aceptabilidad, ello nos conduce a afirmar que el prototipo es un producto

que  puede  ser lanzado a un mercado nacional o internacional.
http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/lUNSCH/3402
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GALLETAS ANTIANEMICAS NUTRI "H"

Composicion

» Quinua organica.

« Harina de Kiwicha.

« Cacao organico.

« Hemoglobina bovina.

Cada 30 gr. de galleta consumida,
contiene:

« Proteinas 4,32 %

« Hierro 16.5 mg.

HACER PEDIDO

Referencia: https://www.galletasnutrih.com/nosotros/

Nutri H tiene un sabor dulce con sabor a chocolate y estd compuesta de quinua orgdnica, harina
de kiwicha, cacao organico y hemoglobina bovina (llamada “sangrecita”). La racién diaria
recomendada es de 30 gramos (un paquete), este porcentaje contiene 4,32% de proteinasy 16.5
mg de hierro.

Firmo convenios con las municipalidades de Ventanilla y San Miguel para incorporar las galletas
Nutri Hierro a sus programas sociales contra la anemia. Actualmente ha diversificado la oferta
de su valor agregado a productos como Café orgdnico, chocolate y panetones, contando con 27
distribuidores en todo el Perd.

Agroindustrias Garay comercializa todos sus productos con el signo distintivo NUTRI H que tiene
registrada como marca ante Indecopi.

Marca de producto

Certificado No. P00304075

Clase 30: Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagy;
harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de
pasteleria y confiteria; helados; azlcar, miel, jarabe de melaza;
. levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo.

vl

CONSIDERACIONES CLAVES

e Conforme se ha podido apreciar de los casos de éxito, cada caso demuestra diferentes
estrategias y formas para gestionar la propiedad intelectual y crear un impacto
significativo en su empresa y/o negocio.

e En el caso de Bio Natural, se decidié proteger el método de obtencién de una solucién
que se utiliza para cubrir las frutas y conservar su vida util, a través del sistema de
patentes con una patente de invencion, acompafiada del registro de la marca con la que
comercializan el producto en el mercado.

e Mientras que en el caso de las galletas Nutri H, considerando que este era un invento
orientado a programas sociales, se promovié el desarrollo y aplicacidn de la propiedad
intelectual a través de convenios de colaboracidn con municipalidades, y otras
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instituciones publicas, ademas del acompafiamiento del registro de su marca como
signo distintivo universal de todos sus productos.

I, ENLACES DE INTERES:

INDECOPI. Patenta, programa para empresas
https://www.patenta.pe/programa-empresa

INDECOPI: Escuela del Indecopi
https://escuela-indecopi.edu.pe/

Galletas Nutri H. Historia de éxito de Julio Garay
https://www.galletasnutrih.com/historia/

Peruano creador de galletas contra anemia gana concurso de History Channel
https://andina.pe/agencia/noticia-peruano-creador-galletas-contra-anemia-gana-concurso-
history-channel-783226.aspx

Bio Natural Solutions S.A.C.
https://bionatsolutions.com/life-cover/

EUIPO. Intellectual Property Teaching Kit - IP Management
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=2025

WIPO. El éxito de un innovador peruano gracias al sistema de proteccidn de la propiedad
intelectual.
https://www.wipo.int/ipadvantage/es/details.jsp?id=2614

OEPM. Modelo de contrato de licencia
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos relacionados/Ponencias/104
03 ActoPresentacionContratosTransferenciaTecnologia.pdf

CONCYTEC. Guia Metodoldgica Tanguis
https://vinculate.concytec.gob.pe/guia-metodologica-tanguis-2/

CONCYTEC. Formatos de acuerdos, contratos y convenios de la Guia Metodoldgica Tanguis
https://vinculate.concytec.gob.pe/asistente-de-decision-tanguis/formatos-guia-tanguis/

. VIDEOS

Bionatural Solution
https://youtu.be/FOPnCdkNIDI
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