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¢, Qué derecho confiere el registro de
una marca?

a
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e El contenido del derecho conferido por el
registro de una marca (u otro signo distintivo)
se define atendiendo a “dos caras de la misma
moneda”:

» El derecho exclusivo: los actos (de comercio u
otros) reservados al titular del registro respecto de la
marca, que ese titular puede impedir a terceros
realizar respecto de la marca

» Las limitaciones y excepciones al derecho
exclusivo: los actos que el titular del registro no
puede impedir a terceros realizar con respecto de la
marca 2



" El derecho exclusivo

e Regla de la “especialidad”: el registro de
una marca se concede siempre respecto de
productos o servicios especificos

e E| “derecho exclusivo” que confiere el registro
de una marca es un derecho de impedir o
prohibir a terceros usar la marca en
determinados casos. El registro de una marca
no confiere el derecho de usar la marca



Actos reservados al titular del registro
de la marca (1/2)

a
P

e Fabricar etiquetes, envases, envolturas,
embalajes u otros materiales que reproduzcan
la marca, y comercializar o detentar tales
materiales

e Aplicar o colocar un signo idéntico o similar a
la marca sobre productos, envases, etc.

e Suprimir o modificar con fines comerciales la
marca ya aplicada a un producto



" Actos reservados al titular del registro

‘. de la marca (2/2)

e Usar en el comercio un signo idéntico o
similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios si hubiera riesgo de
confusion o de asociacion con el titular

e S| la marca es notoriamente conocida:

— Usar usar en el comercio un signo idéntico o similar
a la marca si ello puede diluir o afectar la fuerza
distintiva de la marca, o aprovechar injustamente el
prestigio de la marca o de su titular

— Usar publicamente un signo idéentico o similar a la
marca aun para fines no comerciales si ello causara
dilucion o aprovechamiento de prestigio 5



e" ¢, Queé constituye “uso” de la marca?

e A efectos del derecho exclusivo se entiende
por “uso” de un signo en el comercio :

— Introducir en el comercio, vender, ofrecer en
venta o distribuir productos o servicios con el
signo

— Importar, exportar, almacenar o transportar
productos con el signo

e La proteccion de la marca se extiende al uso
de la marca en cualquier medio, inclusive el

USoO en Iinternet
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Limitaciones y excepciones al
derecho exclusivo (1/3)
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e El derecho exclusivo conferido por el registro
de una marca esta sujeto a limitaciones y
excepciones

e Dos limitaciones basicas:

— Temporalidad: duracion del registro: 10 anos.
Se puede renovar por nuevos periodos de 10

anos

— Territorialidad: los registros concedidos en el
Peru solo valen dentro del territorio nacional



" Limitaciones y excepciones al

‘. derecho exclusivo (2/3)

e Agotamiento: el titular no puede impedir la
iImportacion o distribucion de un producto que
lleva la marca despues de que ese producto se
hubiese introducido en el comercio en
cualguier pais con consentimiento del titular o
de una persona economicamente vinculada a él
(agotamiento “internacional”)

e Excepcion: no opera el agotamiento si el
producto o los embalajes en contacto directo
con ellos han sufrido modificacion, alteracion o
deterioro :



Limitaciones y excepciones al
derecho exclusivo (3/3)
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e Excepciones de uso licito (de buena fe) de una
marca ajena:

— Uso de la marca para indicar

e compatibilidad o adecuacion para el uso de productos
O servicios (p. ej. repuestos, accesorios, piezas)

e disponibilidad de productos o servicios en un punto de
distribucion o venta mayorista o minorista

— Indicacion del nombre, domicilio o sede de un
comerciante, o de caracteristicas (utilizacion,
procedencia, valor, etc.) del producto

— Condicion: veracidad y ausencia de riesgo de
confusion o de intencidon de competencia desleal



Procedimientos para hacer valer los
derechos sobre marcas
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e En caso de infraccion de derechos sobre una marca
registrada la accion puede llevarse:

— en la via administrativa ante INDECOPI — DSD

— en la via judicial

e La accion por infraccion prescribe a los dos anos
desde que el titular tuvo conocimiento de la
Infraccion o a los cinco anos desde que se cometiod
por ultima vez la infraccion, aplicandose el plazo
que venza primero

e [a accion por dafnos y perjuicios resultantes de
una infraccion se lleva en la via judicial. Esta
accion prescribe a los dos anos de concluido el
proceso administrativo 10



e" Facultades de INDECOPI - DSD

e En caso de infraccion de derechos sobre una marca
registrada la Direccion de Signos Distintivos (DSD)
de INDECOPI tiene las siguientes facultades:

— efectuar investigaciones preliminares

— iniciar el procedimiento de infraccion de oficio
— realizar inspecciones y actuar otras pruebas
— dictar medidas cautelares

— citar a las partes a audiencia de conciliacion

— dictar sanciones: multas (hasta 150 UIT o 20% de
iIngresos del infractor) y amonestaciones
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Accion de competencia desleal
relativa a marcas

Las acciones de competencia desleal por confusidn
0 aprovechamiento de reputacion se llevan en la via
administrativa ante INDECOPI — DSD

La accion de competencia desleal permite defender
también signos no inscritos, p. ej. marcas
notoriamente conocidas o nombres comerciales

Pero esa accion suele ser mas dificil en pruebas y
procedimiento que la accion de infraccion basada en
un derecho registral inscrito

La accion de competencia desleal prescribe a los
dos anos desde gue se cometio por ultima vez el

acto desleal »
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