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CARTA N° 0% -2013/PRE-INDECOPI

Senora

Ana Cecilia Gervasi

Encargada de la Direccién de Negociaciones
Econdmicas Internacionales

Ministerio de Relaciones Exteriores

Jr. Lampa 545

Referencia: Facsimil (DAE-DNE) 066

De mi consideracion;
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Lima, /¢ de julio de 2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atencion a su comunicacion
de la referencia, mediante el cual solicita el envio de informacion para la proxima
Reunidn del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes.

Al respecto, sirvase encontrar adjunto el Informe N°® 0024-2013/DIN
de la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi.

Hago propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi

consideracion.

& TRPIV.

Adjunto: Informe N° 0024-2013/0IN

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borju, Lima 41 - Perii TIf: 224 7800 Fax: 224 0348
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INFORME N° 0024 -2013/DIN
A: : Hebert Tassano Velaochaga
Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI
DE : Bruno Mérchor Valderrama
Director de Invenciones y Nuevas Tecnologlas
ASUNTO : Sclicitud de informacion para préxima Reunidn del Comité Permanente
sobre el Derecho de Patentes. Facsimil (DAE-DNE) N° 66
REFERENCIA : Hoja de ramite N°® 045/PRE

Por medio del presente informe, la Direccién de Invenciones y Nuevas
Tecnclogias (DIN) emite opinidn sobre el Facsimil (DAE-DNE) N° 66 remitido por la Ministra
Ana Cecllia Gervasi, Encargada de la Direccion de Negociaciones Econdmicas Internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitido a través de la Hoja de tramite N° 045,

1. ANTECEDENTES

A traves del Facsimil (DAE-DNE) N° 66, 1a Ministra encargada de la
Direccion de Negociaciones Econdmicas Internacionales del Ministeric de Relacionss
Exteriores, solicita la siguiente inforrmacidn para la prédxima Reunién del Comité Permanente
sobre el Derecho de Patentes:

)l Excepciones y limitaciones a los derechos de patentes.

i) Calidad de las patentes.

i) Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y sus
aboghdos.

iv) Transferencia de tecnologia.

2. ANALISIS

El Director General Adjunto de la OMPI, a traves de la Comunicacion
C.8261, invita a los Estados Miembros a presentar la informacion mencionada a fin de
preparar los documentos de trabajo que se presentaréan en la vigésima sesion del Comité
Permanente sobre el derecho de Patentes (SCP) prevista para diciembre del 2013.

Al respecto, a continuacién se mencionan algunas consideraciones a
tener en cuenta:

2.1 Excepciones v [imitaciones

La informacién solicitada se encuentra referida a la aplicacién en el
sistema nacional de cinco excepciones y limitaciones, a saber: i) uso privado y no comercial; ii)
uso con fines experimentales o de investigacion cientifica; iii) preparacion de farmacos; iv) uso
anterior; y v} uso de arifculos en navios, aeronaves y vehiculos terrestres extranjeros.

a) Uso privado y no comercial
El articulo 53 inciso a} de la Decision 486 que establece el Régimen

Comun sobre Propiedad Industrial, sefiala que el tiular de la patente no podra ejercer su
derecho respecto de los actos realizados en el ambito privado y con fines no comerciales.
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Asimismao, conforme se indicd en el Cuestionario sobre excepciones y
limitaciones a los derechos de patentes, en nuestra legislacién no se definen los conceptos de
‘no comercial”, “comercial” o “privadc”. A Ja fecha, no tenemos una resolucion judicial o
administrativa que se pronuncie sobre e alcance de esta excepcion.

b} Uso con fines experimentales o de investigacion cientifica

El articulo 53 incisos b) y ¢) de la Decisién 486 que establece el
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, sefala que el titular de la patente no podra ejercer
su derecho respecto de los actos realizados exclusivamente con fines de experimentacion,
respecto al objeio de la invencion patentada; y de los actos realizados exclusivamente con
fines de ensefanza o de investigacion cientifica o académica.

Asimismo, conforme se indicd en el Cuestionario sobre excepciones y
fimitaciones a los derechos de patentes, en nuestra legislacion no se definen los conceptos de
‘uso con fines experimentales” ni los fines comerciales de los experimentos o de las
investigaciones son pertinentes para determinar el alcance de la excepcién. A la fecha, no
tenemos una resolucién judicial o administrativa que se pronuncie sobre el alcance de esta
excepcion.

¢} Preparacion de farmacos.

El articulo 39 del Decreto Legislativo 1075, que establece
Disposiciones complementarias a la Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
conforme queddé modificado por la Ley 29316, sefiala que: “Sin perjuicic de los derechos de
exclusividad del titular de una patente, una tercera persona podra usar la materia protegida por
la referida patente solo con el fin de generar la informacién necesaria para apoyar la solicitud
de aprobacion para comercializar un producto farmacéutico o quimico agricola en Peru.

Cualquier producto producido en virtud del parrafo anterior puede ser
fabricado, utilizado, vendido, ofrecide para venta, o importado en territorio nacional para la
generacion de informacion, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de aprobacion de
comercializacion del producto una vez que venza el periodo de vigencia de la patente.
Asimismo, el producto puede ser exportado s6lo para propositos de cumplir con los requisitos
de aprobacion de comercializacion en Pert.”

d) Uso anterior.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 55 de la Decision 4886, los
derechos conferidos por la patente no podran hacerse valer contra una tercera persona que, de
buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentacidn de la solicitud sobre la que se
concedio la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invencion, o hubiere realizado
preparativos efectivos o serios para hacerlo. En tal caso, esa persona tendra el derecho de
iniciar o de continuar la utilizacidn o explotacidn de la invencién, pero este derecho solo podra
cederse o transferirse junto con el establecimiento o fa empresa en que se estuviese realizando
tal utilizacion o explotacion.

#

Respecto a ia existencia de alguna resolucién judicial o administrativa
que se pronuncie sobre la excepecién, conviene mencionar que mediante Resolucian N° 346-
2008/0IN-INDECOP! de fecha 26 de marzo de 2008, emitida en el expediente N%1328-
2007/0IN, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias (actualmente Direccion de
Invenciones y Nuevas Tecnologias) declaré infundada la accion por infraccién, toda vez gque,
en aplicacion det articulo 55 de la Decision 486, se habia acreditado que con anterioridad a Ia
fecha de presentacion de la solicitud de patente de modelo de utilidad base de ia denuncia por
infraccion, se habia efectuado de buena fe preparativos serios para explotar el producto objeto
de la denuncia, teniendo el derecho de continuar utilizando el preducto.

[
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) Uso de articulos en navios, aeronaves y vehiculos terrestres extranjeros.

El articulo Ster del Convenio de Paris establece que: “En cada uno de
los paises de la Unién no se considerara que ataca a Jos derechos del titular de la patente:
(i) El empleo, a bordo de navios de los demés paises de la Unién, de medios gue constituyan el
objeto de su patente en el casco del navio, en las maquinas, aparejos, aparatos y demas
accesorios, cuando dichos navios penetren temporal o accidentalmente en aguas del palis, con
la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navio;
(i) El emplec de medios que constituyan el objeto de su patente en la construccidn o
funcionamiento de los aparatos de locomocion aérea o terrestre de los demds palses de la
Unidn o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal ©
accidentalmente en el pals.”

El articulo 53 inciso d) de la Decisién 486 que establece el Régimen
Comin sobre Propiedad Industrial, sefala que el titular de la patente no podra ejercer su
derecho respecto de los actos realizados referidos en el articulo Ster del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

Asimismo, conforme se indicé en el Cuestionario sobre excepciones y
limitaciones a los derechos de patentes, la excepcidn es aplicable a navios, aeronaves y
| vehiculos terrestres.

: A la fecha, no tenemos una resolucion judicial o administrativa que se
! pronuncie sobre &l alcance de esta excepeidn.

2.2 Calidad de las patentes

La informacién solicitada se encuentra referida a los programas de
division del trabajo entre las oficinas de patentes y de uso de informacion externa a los fines de
bisqueda y examen.

En relacion con el uso de informes externos de bisqueda y examen,
debemos sefalar que el articulo 46 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece lo siguiente: “Articulo 46.- La oficina nacional competente podra requerir el informe
de expertos o de organismos cientificos o tecnolégicos que se consideren idéneos, para que
emitan opinidon sobre la patentabilidad de la invencion. Asimismo, cuando lo estime
conveniente, podra requerir informes de ofras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de ia oficina
nacional competente, el solicitante proporcionara, en un plazo que no excedera de 3 meses,
uno o mas de los siguientes documentos relativos a una o mas de las solicitudes extranjeras
referidas total o parcialmente a la misma invencidn que se examina:
a) copia de la solicitud extranjera;
b) copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad efectuados
respecto a esa soliciiud extranjera;
c) copia de la patente u otro titulo de proteccidn que se hubiese concedido con base en esa
solicitud extranjera;
) copia de cualquier resolucién o fallo por el cual se hubiese! rechazado o denegado la
solicitud extranjera; o,
) copia de cualquier resolucién o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado Ia
patente u otro titulo de proteccién concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podra reconocer los resultados de los examenes referidos en el
; literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad
! de fa invencion.
Si el solicitante no presentara los documentos regueridos dentro del plazo sefalado en el
i presente articulo la oficina nacional competente denegara la patente.”

|9
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Por otfro lado, en relacién con el uso de las distintas bases de datos
externas para encontrar informacion relacionada con la busqueda y examen, los examinadores
de patentes de la Direccidn utilizan distintas bases de datos, tales como: Espacenet (Epoline),
USPTO (PAIR), JPO, PATENTSCOPE, OEPM y LATIPAT, entre otras.

2.3 Confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes v sus asesoras de patentes

En relacion con la confidencialidad de las comunicaciones entre los
ciientes y sus asesores de patentes, de manera general, podemos sefalar que, la Constitucion
Palitica del Pert, en el articulo 2 numeral 18 establece que toda persona tiene derecho a
mantener reserva sobre sus convicciones politicas, filosdficas, religiosas o de cualquiera otra
indale, asi como a guardar el secreto profesional.

Por otro lado, el articulo 165 del Codigo Penal, contempla el delito de
violacién del secreto profesnonal Asi, el mencionado artlculo indica que: "Articulo 165.- El que,
teniendo informacion par razén de su estado, oficio, empleo, profesién o ministerio, de secretos
cuya publicacion pueda causar dafio, los revela sin consentimiento del interesado, sera
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos afios y con sesenta a ciento veinte
dias-multa.”

3. CONCLUSIONES

De acuerdo con el analisis efectuado, se puede concluir lo siguiente:

a) En relacion con las excepciones y limitaciones a los derechos de patentes, a la fecha,
solamente hemos tenido un caso en el cual se ha emitido un pronunciamiento sobre la
excepcion relativa al uso anterior.

b) Respecto al uso de informes externos de blsqueda y examen, debemos sefalar que de
acuerdo con lo establecido en el articulo 46 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, la Direccidn se encuentra facultada para requerir informes de expertos
y documentacion sobre el examen de patentabilidad efectuado por ofras oficinas de
patentes.

Asimismo, los examinadores de patentes de la Direccidn utilizan distintas bases de datos
externas para efectuar la busqueda y el examen de las solicitudes de patentes.

¢} En relacion con la confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes y sus asesores
de patentes, la Constitucion Politica del Perd, en el artlculo 2 numeral 18 comprende el
derecho de toda persona a guardar el secreto profesional. Asimismo, el Cédigo Penal
vigente contempla como un delito la violacidn dei secreto profesional.

Atentamente,

e e ROWOR VALDERRAMA
Litreoior de Invenciones y
Nuevas Tecnologias

Lima, 28NSERSR de 2013



