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Aproximacion tematica

Los 6rganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi
imponen multas siguiendo los criterios dispuestos en el articulo 121 del Decreto
Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones
Complementarias a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina que
establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, asi como los criterios

establecidos en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

La problematica juridica se desarrolla en torno a si bien la normativa establece los
criterios para la graduacion de las multas, esta no especifica la forma en que dichos
criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. Como consecuencia de ello,
la Comision de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual,
érganos resolutivos del Indecopi, han desarrollo reglas o pautas propias para el
establecimiento de las sanciones, que en algunos casos implican que estos
contravengan los principios del procedimiento administrativo sancionador y los
derechos de los administrados, ya sean estos denunciantes o denunciados. Como
resultado de lo anterior, existe un amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad
en los érganos resolutivos respecto al establecimiento de multas, lo cual puede
conllevar a que estas no sean proporcionales o disuasivas o, por el contrario, sean

muy gravosas para la parte denunciada.

Dicha problematica se desenvuelve en la realidad, sustentada por decisiones
particulares en la determinacion de la multa en los procedimientos por infraccion a
los derechos marcarios, las cuales son emitidas por los 6rganos resolutivos del
Indecopi, la Comisién de Signos Distintivos, en primera instancia administrativa, y
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en segunda y ultima instancia

administrativa.

Por las consideraciones sefaladas en el parrado precedente, el presente trabajo
de investigacion esta dirigido a una problematica real. En ese sentido, mediante un
estudio descriptivo, se puede advertir que la aplicacion de la graduacién de la multa
esta provista de dificultades normativas y practicas, de tal forma que estas pueden

contravenir principios —garantias minimas— y derechos.
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El procedimiento administrativo sancionador es aquel medio por el cual la
administracién publica ejerce su potestad sancionadora; es decir, es aquel
procedimiento mediante el cual se determina la comisién o no de una conducta
ilicita, a través de la actuacion y valoracion de los medios probatorios, aplicandose

la sancion correspondiente, de ser el caso.

Para Pelaez (2014, p. 217), el procedimiento administrativo sancionador “es aquel
dirigido a regular las conductas que infrinjan las normas de derecho administrativo
dentro de un Estado social y democratico de derecho y que no requieran ser
sancionadas penalmente, siendo una manifestacion del ejercicio del ius puniendi

del Estado”.

Es pertinente sefalar que el procedimiento administrativo sancionador debera
respetar necesariamente los principios de la potestad administrativa sancionadora
regulados en el articulo 246 del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo
General. Es por ello que, los procedimientos administrativos sancionadores
deberan contener y respetar un conjunto de garantias y normas minimas —
principios—, las cuales serviran como parametros que delimitan la actuacion de la

Administracion Publica al ejercer su potestad sancionadora.

En ese sentido, un conjunto de garantias aplicables a los administrados permiten
que el procedimiento administrativo sancionador sea tramitado de forma apropiada,
protegiendo los derechos fundamentales de los particulares, asegurando, de esta
manera, que la calificacion de la infraccién y la posterior graduacion de la sancion

administrativa sean realizadas de manera real y objetiva (Guzman, 2013, p. 655).

Atendiendo a lo sefalado en los parrafos precedentes, el Indecopi, mediante el
procedimiento administrativo sancionador por infracciéon a los derechos marcarios,
ejerce la potestad sancionadora del Estado, imponiendo sanciones a los
administrados que incurran en conductas contra los derechos marcarios, las cuales
se encuentran preestablecidas por el ordenamiento juridico de la Comunidad

Andina.

Resulta importante seialar que la naturaleza juridica de los procedimientos
administrativos por infraccion a los derechos marcarios se califican segun su origen:

(i) procedimientos sancionadores, propiamente dicho; o, (ii) procedimientos mixtos
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(trilateral-sancionador). El procedimiento sancionador es iniciado de oficio, es decir,
por iniciativa de la autoridad administrativa. En cambio, el procedimiento mixto se

inicia mediante una denuncia, es decir, por iniciativa de parte (denunciante).

A fin de incursionar en la descripcion del procedimiento de defensa marcaria, es
importante desarrollar el concepto de marca y la faceta negativa del derecho sobre
ésta. Asimismo, de conformidad con el principio de tipicidad del procedimiento
administrativo sancionador, es primordial explicar las conductas sancionables —

infracciones— por el Régimen Comtn sobre Propiedad Industrial.

Ahora bien, la marca es un signo distintivo que permite individualizar los productos
o servicios distinguidos por ésta, asi como reconocer tales productos o servicios
entre otros similares. En otras palabras, la marca permite la identificacion y

diferenciacion de los productos o servicios distinguidos por la marca.

Para Leon y Leon (2015, p. 79), la marca es “todo signo que, por convencion, sirve
de distintivo o senal de los productos o servicios ofrecidos en el mercado por un

determinado fabricante o comerciante”.

Segun Fernandez-Névoa (como se cité en Ledn y Ledn, 2015, p.80), la marca es
“todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o
servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra

persona”.

Por lo tanto, la marca es un signo destinado a distinguir e individualizar los
productos o servicios de una persona, ya sea juridica o natural, de la otra en el
mercado. De tal forma, la marca tiene una finalidad distintiva que implica la creacién

de un vinculo entre el signo y los productos o servicios que se distinguen.

Es importante destacar que, la marca tiene las siguientes funciones: (i) identificar
un producto o servicio en el mercado de otro producto o servicio prestado por la
competencia; (ii) identificar el origen empresarial de un determinado producto o
servicio, vinculado al productor o comercializador con el consumidor: (iii) informar
sobre la calidad del producto o servicio a la cual ha sido aplicada; (iv) condensar la
buena reputacién que precede al producto o servicio signado por la marca; vy, (v)
dar publicidad al producto o servicio como herramienta de informacion y persuasion

de consumo.
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similar que pueda causar riesgo de confusién o de asociacion con ésta. Este

supuesto esta orientado a reprimir la confusién, ya sea esta directa o indirecta.

Los literales e) y f) del articulo 155° de la Decision 486, faculta al titular de una
marca notoria, impedir que un tercero pueda usar con o sin fines comerciales un
signo idéntico o similar que pueda causar riesgo de confusién o de asociacion con

ésta, aprovechandose injustamente de su prestigio.

La p'rohibicién de estos actos por quien no tiene la correspondiente autorizacion
para ello implica, en principio, quedar incurso en una infraccién al derecho exclusivo
sobre la marca. En ese sentido, en virtud a lo establecido en el articulo 155° de la
Decisién 486, el titular de un derecho marcario se encuentra facultado para impedir
que un tercero vulnere los derechos exclusivos concedidos por su marca registrada,
interponiendo las acciones de infraccion a los derechos marcarios y requerir la

adopcion de medidas cautelares.

De esta forma, cuando se configura la conducta ilicita, es decir, una accién contraria
al derecho de exclusiva de la marca, el Indecopi, a través de los 6rganos
resolutivos, es facultado por la ley para ejercer la potestad sancionadora del Estado.
En ese sentido, el Indecopi, mediante sus 6rganos resolutivos, se encuentra
facultado para sancionar al infractor por incurrir en conductas constituidas por el
articulo 155 de la Decision 486.

En efecto, la sancion es aquella imposicion de una situacion perjudicial o gravosa
en el ambito de la esfera de un administrado como consecuencia de la comisién de
una conducta que contraviene al ordenamiento juridico. Por lo tanto, la sancién,
impuesta al infractor en el ejercicio del denominado lus puniendi del Estado, es el

precio que el infractor debe “pagar” por haber incumplido la ley.

Segln Garcia de Enterria (como se cit6 en Guzman, 2016, p.22), la sancion
administrativa es “un mal infringido por la administracién a un administrado como
consecuencia de una conducta ilegal. Este mal (fin aflictivo de la sancién) consiste
siempre en la privacién de un bien o un derecho, imposicién de una obligacion o

pago de una multa”.

Para definir la sancién, Martin sostiene al respecto:
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Aquella medida por la cual, la Administraciéon impone cargas gravosas o afecta la esfera
juridica de los derechos del administrado a causa de que éste realizé6 una conducta
ilicita, es decir, la sancion administrativa consiste en un mal infligido por la
Administracion a un administrado por causa de la comisién de una conducta ilegal.
(2015, p. 136) '

En cuénto a las sanciones que el régimen legal ha previsto, el articulo 120 del
Decreto Legislativo 1075 contempla dos posibilidades: (i) la amonestacion; vy, (ii) la
multa. Estas sanciones podran, de ser el caso, ser acompanadas de medidas

definitivas que no tendran la naturaleza de sancién.

En cuanto a la multa, es una de las formas mas usuales de sancionar en sede
administrativa. Es a través de la multa que el administrado debe cumplir con el pago
de una cantidad de dinero a la Administracion. Por sus efectos, la multa constituye

un acto de gravamen con incidencia econémica contra el infractor.

La Administracion para determinar la sancion que corresponde, asi como para
graduar la multa, debera de aplicar los criterios establecidos en el articulo 121 del
Decreto Legislativo 1075. Asi pues, conforme a lo dispuesto en el mencionado
articulo, la aplicacion de tales criterios no implica que la autoridad no pueda valorar,
ademas, otros factores. No obstante, la Administracion no podra omitir la
ponderacion de los criterios preestablecidos por la norma. En definitiva, la autoridad

tendra la obligacién de considerar tales factores—no es una facultad-.

El Decreto Legislativo 1075 establece siete criterios que la autoridad debera
considerar para determinar la sanciéon —en el presente caso, la multa-, estos son: (i)
el beneficio ilicito real o potencial de la comisién de la infraccién; (ii) la probabilidad
de deteccion de la infraccion; (iii) la modalidad y el alcance del acto infractor; (iv)
los efectos del acto infractor; (v) la duracién en el tiempo del acto infractor; (vi) la
reincidencia en la comision de un acto infractor; y, (vii) la mala fe en la comision del

acto infractor.

En primer lugar, el beneficio ilicito real o potencial de la comision de la infraccién es
aquel criterio por el cual la Administracion sancionara al infractor sobre la base del
provecho obtenido por la conducta contraria a derecho o, de ser el caso, por la
inminencia de dicho accionar. Cabe precisar que la adopcion de éste criterio no

depende de un dafio cierto, sino de la conducta sancionable.
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materia sancionador administrativa existe similitud entre la proporcionalidad y la
razonabilidad, que como principios convergen en enfrentar la arbitrariedad a través
de la razoén, siendo que la proporcionalidad es la medida de lo razonable de la
sancion’.

La instauracion del principio de proporcionalidad como limite al ejercicio de la
potestad sancionadora puede definirse como un parametro que pretende que la
autoridad administrativa se aleje de dos extremos: la infrapunicién y el exceso de
punicion. Entonces, el principio de razonabilidad analizado a la par con la
proporcionalidad pretende que se evite la imposicion de sanciones diminutas o

sanciones arbitrarias o exageradas.

La administracion publica debe graduar la sancion que impondra al infractor
aplicando el conjunto de criterios sefalados en la norma, para que, de esta manera,

la multa se encuentre dentro de lo proporcional y, por ende, de lo razonable.

Formulacion del problema de investigacion

El problema surge a partir de la idea de estudio. Hernandez, Fernandez y Baptista
(2007) senalan que el investigador debe familiarizarse con el tema de estudio, todo

ello con la finalidad de conocer “el terreno en que estamos”. (p. 524).

Asimismo, Rosado (2003) senala que el problema de investigacién es una situacion
que necesita que se discuta, investigue y analice, con el objetivo de aportar una

posible solucion, de ser el caso.

Proponer un problema es determinar la idea de la investigacion sobre una realidad
concreta. En ese sentido, atendiendo que el problema es un hecho que induce al
analisis o al estudio, los problemas planteados en la presente investigacién seran

los siguientes:
Problema general

¢ Cual es la implicancia de la determinacion de la multa establecida por los érganos
resolutivos del Indecopi a la infraccion de derechos marcarios referente a

importaciones en el Principio de Razonabilidad - 20167
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Problema especifico 1

¢ Como aplicaron los 6rganos resolutivos del Indecopi, en el afio 2016, los criterios
establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la
determinacién de la multa por infraccion a los derechos marcarios en

importaciones?
Problema especifico 2

¢ Como calcularon los 6rganos resolutivos del Indecopi, en el aio 2016, el monto

de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Problema especifico 3

¢ Hasta qué punto cumplieron los érganos resolutivos del Indecopi, en el afio 2016,
la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinacion

de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Justificacion del estudio

La justificacion de la investigacion es la descripcion de los argumentos o razones
que el investigar considera valido y necesario para la realizacion del estudio. En
ese sentido, la justificacion contiene los argumentos del “; Por qué y para qué?” se

elabora la investigacion, por consiguiente, los beneficios o importancia del estudio.

Justificacion teodrica

La presente investigacién tendra como finalidad incrementar el conocimiento
tedrico y doctrinario sobre la aplicacién de los criterios de graduaciéon de la multa
en los procedimientos por infraccion de los derechos marcarios por actos de
importacion. Asimismo, permitira, mediante lineamientos juridicos, orientar sobre la
correcta aplicacion de dichos criterios, los cuales se encuentran establecidos en el
articulo 121 del Decreto legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industria. Por ultimo,

servird como base tedrico para futuros trabajos de investigacion sobre la materia,
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teniendo como propoésito u objetivo la seguridad juridica de la norma especial,

Derecho de la Propiedad Intelectual.
Justificacion metodologica

La investigacién tendra una orientacion cualitativa, toda vez que se analizara,
mediante la observacion, la regulacion y aplicacion de los criterios de la
determinacién de la multa en los procedimientos por infraccién a los derechos

marcarios por actos de importacion.

Por lo tanto, la presente investigacion estara orientada al analisis de los fenémenos
practicos y juridicos de la determinacion de la multa, tanto en su regulacion como
en su aplicaciéon, toda vez que estas tienen por finalidad la disuasion de las
conductas econémicas negativas en el mercado, también denominadas conductas
infractoras de los derechos de la propiedad intelectual. Asimismo, atendiendo a las
fuentes doctrinales, documentales, legislativas y las decisiones administrativas, se
analizara el criterio de aplicacion de la graduaciéon de la multa en la normativa

peruana de la materia.

A mayor abundamiento, es preciso mencionar que, la recoleccién de informacion,
a través de la doctrina, las normas juridicas y decisiones administrativas sobre la
determinacion de la multa, van a coadyuvar a encontrar criterios y lineamientos
practicos de dichas graduaciones, permitiendo asi que la norma cumpla su funcion
dentro del desarrollo de la sociedad y el mercado, sin violentar principios o derechos

fundamentales de los administrados.
Justificacion practica

La investigacion pretende otorgar seguridad juridica a la normativa especializada
en Propiedad Intelectual; en ese sentido, estara orientada a propiciar el correcto
cumplimiento del principio de razonabilidad de la potestad sancionadora. Asimismo,
buscara garantizar que el derecho a la debida motivacién del administrado no sea

violentado.

Por otro lado, se analizara los criterios considerados por la Comisiéon de Signos
Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 6rganos resolutivos del

Indecopi, con relacion a la determinacion de la multa por infraccion a los derechos
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marcarios por actos de importacién, toda vez que se buscara orientar a la autoridad
administrativa de la correcta aplicacion de los criterios de la graduacion de la
sancion. En ese sentido, la investigacion pretende profundizar el analisis juridico-
doctrinario de la determinacion de la multa, con el fin de reforzar y garantizar la

armonia del ordenamiento juridico de la materia.

Objetivos

Los objetivos, “representan las acciones concretas que el investigador llevara a
cabo para intentar responder a las preguntas de investigacion y asi resolver el

problema de investigacién” (Behar, 2008, p.29).

En ese sentido, el presente trabajo requiere objetivos que precisen hacia donde se

quiere llegar con la investigacion realizada.

Para Bernal (2010), los objetivos son los fines del estudio que se desean alcanzar.
De tal forma, el objetivo general debe reflejar el planteamiento del problema, y los
objetivos especificos deben desprenderse del objetivo general, esta dultima

debiendo formularse en relacion a ellos (p.97).

Asimismo, Avila (2001) sostiene que los objetivos expresan concisamente lo
siguiente: primero, qué es lo que se quiere lograr, y; por ultimo, qué se debe hacer

con los resultados de lo investigado (p.88).

Por lo mencionado en los parrafos precedentes, los objetivos de la presente

investigacion seran los siguientes:
Objetivo general

Determinar la implicancia de la determinacion de la multa de los 6rganos resolutivos
del Indecopi por la infraccion a los derechos marcarios sobre importaciones en el

Principio de Razonabilidad — 2016.
Objetivo especifico 1

Determinar como los érganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el ano 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacién de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones.
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Objetivo especifico 2

Analizar como los 6rganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afo 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.
Objetivo especifico 3

Determinar hasta qué punto los érganos resolutivos del Indecopi cumplieron, en el
ano 2016, la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la

determinacién de la multa por infracciéon a los derechos marcarios en importaciones.
Supuestos juridicos

El supuesto juridico es la explicacion tentativa del fenémeno investigado, la cual
sera formulada a manera de proposicion. Asimismo, indica lo que se busca o se

trata de probar.

Solis sostiene que la “hipétesis es un enunciado o proposicion tentativa sometible
a prueba, acerca de la relaciéon entre dos o mas variables, que puede ser la

respuesta al problema y que se acepta temporalmente” (2001, p. 155).

Las hipotesis o supuestos son posibles explicaciones a un problema determinado;
en ese sentido, dichas explicaciones pueden ser ciertas o falsas. Por otro lado, la
hipétesis debe demostrarse, verificarse y comprobarse, con el propésito de

confirmar, rechazar o modificar el tema en cuestion (Avila, 2001, pp. 94,95).

Por lo mencionado en los parrafos precedentes, los supuestos juridicos de la

presente investigacion seran los siguientes:
Supuesto juridico general

La vulneracion es la implicancia que procede de la determinacién de la multa de los
organos resolutivos del Indecopi en el Principio de Razonabilidad, en relacion con

la infraccion a los derechos marcarios en las importaciones.
Supuesto juridico especifico 1

Las Comision de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

del Indecopi aplicaron discrecionalmente, en el afo 2016, los criterios establecidos
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en el articulo 121 del Decreto Legislativo 1075 para la determinacion de la multa

por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.
Supuesto juridico especifico 2

La Comisién de Signos Distintivos, en el afio 2016, calcul6 el monto de la multa
considerando el beneficio ilicito potencial de la infraccién a los derechos marcarios
en importaciones, el cual fue determinado en atencion al valor en el mercado de los
productos infractores. Dichos valores fueron obtenidos de actas de constatacion de
precios en establecimientos comerciales o paginas web. Por otro lado, la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual, en el afio 2016, calculé el monto de la multa
considerando el provecho ilicito de la infraccién a los derechos marcarios en
importaciones, el cual fue determinado teniendo en consideracion el valor FOB de

los productos infractores.
Supuesto juridico especifico 3

Los érganos resolutivos del Indecopi, en el afio 2016, no cumplieron con la
exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad, toda vez que no
aplicaron integramente los criterios establecidos en la normativa especial para

determinar la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones.
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Il. METODO



Para Cortés e Iglesias (2004, p.8), “La Metodologia es la ciencia que nos ensefia a
dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los
resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el

proceso”.

La presente investigacion tiene un enfoque cualitativo, toda vez que esta orientada
a comprender y profundizar los fendmenos que nos rodean; en ese sentido, esta
investigacion estudia la determinacion de la multa de los drganos resolutivos del

Indecopi por infraccion a los derechos marcarios en las importaciones.

Por altimo, atendiendo a que el tema de estudio no ha sido explorado o materia de

investigacién, sera recomendable seleccionar el enfoque cualitativo.
2.1. Tipo de investigacion

El presente trabajo de investigacion es de tipo descriptivo, toda vez que el
fenomeno investigado es estudiado conforme se manifiesta en la realidad,

senalando e identificando sus elementos, caracteristicas y componentes.

Respecto a la investigacion descriptiva, Behar sostiene:

Mediante este tipo de investigacion, que utiliza el método de andlisis, se logra
caracterizar un objetivo o una situacion concreta, sefalar sus caracteristicas y
propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificacién sirve para ordenar,
agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio y [...] puede
servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad.
(2008, p.21).

La investigacion descriptiva recoge informacién del fenémeno estudiado mediante
la observacion; en ese sentido, se reunira informacion describiendo Ia
determinacion de la multa de los érganos resolutivos del Indecopi por infraccion a
los derechos marcarios en importaciones. Dicha descripcion se realizara
observando las resoluciones emitidas por la Comisién de Signos Distintivos y la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual, toda vez que dichos documentos
establecen la mecanica de la graduacion de las sanciones por la comisién de las

conductas tipificadas en el articulo 155 de la Decision 486.
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Asimismo, la presente investigacion, de acuerdo al fin que se persigue, sera
basica, toda vez que estara orientado a la generacién de nuevo conocimiento
cientifico de caracter teérico, cuya finalidad es el incremento del conocimiento de
teorias ya existentes sobre la determinacion de la multa por infraccion a los
derechos marcarios por actos de importacion de los érganos resolutivos del

Indecopi.

2.2. Diseino de investigacion -

Ramirez (2016, p. 417) seiiala que el disefio en una investigacién es una tactica,
una guia y un plan de las actividades que se ejecutaran para contestar las
preguntas formuladas en la investigacion; en ese sentido, se convierte en un nexo
entre el tema de la investigacion y la solucion o respuesta que se propone. El
disefio permite al autor saber qué actividades debera realizar para lograr el

objetivo trazado.

Conforme sefala Hernandez, Fernandez y Baptista (2006, p. 686) las
investigaciones cualitativas estan sujetas al contexto o circunstancias de cada

escenario en particular.

En la presente investigacion se emplea el disefio de la teoria fundamentada, toda
vez que se construira teorias sobre los fenémenos investigados; estas teorias
estaran basadas en los datos obtenidos en la realizacion del proceso de la
investigacion. El mencionado disefio de investigacién realizara un analisis

inductivo.

Asimismo, la presente investigacion emplea un estudio de casos, toda vez que se
busca obtener la maxima compresion del fenémeno investigado mediante un
examen sistematico del fenémeno. En la presente investigacion se describira y

analizara resoluciones emitidas por los érganos resolutivos del Indecopi.
2.3. Caracterizacion de sujetos

Atendiendo a que la caracterizacion de los sujetos se basa en la definicion,
identificacion y descripcion de los participantes y/o intervinientes en la

investigacion; en ese orden de ideas, los participantes del presente trabajo de
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investigacion son los servidores publicos de la Direccion de Signos Distintivos del

Indecopi y los abogados especialistas en Derecho Administrativo y Propiedad

Intelectual.

Abogada- Indecopi

Abogada Indecopi
Especialista 2 / Abogado A Indecopi
Especialista 1 / Abogada Indecopi

Ejecutivo 2 / Abogada : Personal
Ejecutivo 2 / Abogada Indecopi
Ejecutivo 1 / Abogada Indecopi
Abogado especialista en Particular (Estudio
Propiedad Intelectual Juridico)

2.4. Poblacion y muestra

La muestra es una parte representativa de la poblaciéon. Respecto a la muestra,

Behar indica:

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la poblacién. Se puede decir que es un
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades
al que llamamos poblacion. De la poblacion es conveniente extraer muestras
representativas del universo. Se debe definir en el plan vy, justificar, los universos en
estudio, el tamarfio de la muestra, el método a utilizar y el proceso de seleccion de las

unidades de analisis. (2008, p. 51).



En el presente trabajo de investigacion, la poblacion estara constituida por las
Resoluciones en materia de denuncia por infraccion a los derechos marcarios en
importaciones, emitidas por la Comisién de Signos Distintivos y la Sala

Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.

Por otro lado, la muestra estara conformada por las Resoluciones del afio 2016 en
materia de denuncia por infraccién a los derechos marcarios en importaciones,
emitidas por la Comisién de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad

Intelectual.
2.5. Técnicas e Instrumentos de recoleccion de datos

Las técnicas de recoleccion de datos, mediante los instrumentos metodoldgicos,
van a permitir recopilar informacion relevante para el desarrollo del presente trabajo

de investigacion.
Técnica de la Entrevista y Guia de Entrevista

En el presente trabajo de investigacion se utilizé la técnica de la entrevista, la cual
es definida como “[...] el interrogatorio que se hace a una persona a fin de tener
conocimiento para hacer algo, con la finalidad de hacer alguna labor especifica con

la informacién recabada”. (Pino, 2007, p.69).

Mediante la entrevista, el investigador podra recabar informacion sobre Ia
determinacién de la multa de los érganos resolutivos del Indecopi por infraccién a

los derechos marcarios en las importaciones.

Atendiendo a que se empleara la entrevista como técnica de recoleccién de datos
para el presente trabajo de investigacion, el instrumento sera la guia de entrevista,
la cual sera dirigida a servidores publicos de la Direccion de Signos Distintivos y

abogados especialistas en Propiedad Intelectual.
Técnica de Analisis de documentos y Guia de Analisis de Resoluciones

Azocar (2012) senala que el analisis de documentos es una técnica de produccién

de datos, que pretender analizar, organizar y sistematizar el contenido o la
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informacion proveniente de todo tipo de documentos, ya sean imagenes, audios,

videos, libros, u otros que encajen en la definicion de documentos. (p. 9)

En la presente investigacion se realizo el analisis de registro documental, toda vez
que se recabo informacion sobre la determinacién de la multa al analizar las
Resoluciones emitidas por la Comision de Signos Distintivos y la Sala Especializada
en Propiedad Intelectual de Indecopi. El instrumento usado fue la guia de analisis

de resoluciones.
Analisis normativo y Guia de Analisis Normativo

Por ultimo, se realizé un analisis normativo del articulo 121 del Decreto Legislativo
1075. Dicho articulo establece los criterios que la autoridad administrativa debe de
observar para determinar la multa por infraccién a los derechos marcarios; en ese
sentido, su analisis es importante para el desarrollo de la investigacion. El

instrumento usado fue la guia de analisis normativo.
2.6. Métodos de analisis de datos

Para Amezcua y Galvez (2002), “la fase de analisis de los datos representa
probablemente el lado oscuro de la investigacion cualitativa. Tanto los defensores
teoricos del método como los productores de investigaciones sobre los modos en
que transforman los datos en interpretaciones que puedan sustentarse

cientificamente”.

El analisis de datos consiste en estructurar e interpretar la informacién recabada de

las técnicas de recoleccion de datos.

En el presente trabajo de investigacion se usé el método descriptivo, en tanto se
agrupo la informacion recabada en atencién a los objetivos. Asimismo, se empled

el método comparativo, ya que se contrasto e interpreto diversos valores.
2.7. Tratamiento de informacion: categorizacion

Las unidades de analisis constituyen los objetos de la investigacion; es decir,
indican sobre qué se trata el estudio de investigacion. En ese sentido, las unidades

de analisis en la presente investigacion seran los siguientes:
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2.8. Aspectos éticos

Los aspectos éticos dentro de una investigacion son de gran importancia, puesto

que, de esta manera, se reflejara, en un futuro, un trabajo investigativo basado en

valores.

oder del
para sancionar
conductas
contrario a Ley.
Conjunto de
pautas
instrumentales.

Facultades que se

obtiene por el
registro de una
marca.

Imposicion
gravosa en la

esfera juridica del
administrado.
Principio

administrativo
vinculado a las
decisiones de la
administracion

publica.

Esto ipos

de ius
puniendi del
Estado.
Tipos de

procedimientos
administrativos.
Proyecciones
del derecho de
marca
Tipos de

sancion.

Exigencias del
de

Razonabilidad.

Principio

-Potestad penal.
-Potestad

administrativa.

-Sancionador
-Trilateral

-Mixto

-Sentido positivo.

-Sentido negativo.

-Amonestacion.
-Multa.

-Proporcionalidad.

-Disuasion.

Respecto a la ética en la investigacion cualitativa, Gonzales manifiesta:

Como estudio de la moral, la ética es, sobre todo, filosofia practica cuya tarea no es

precisamente resolver conflictos, pero si plantearlos. Ni la teoria de la justicia ni la ética

comunicativa indican un camino seguro hacia la «sociedad bien ordenada» o hacia la
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«comunidad ideal del dialogo» que postulan. Y es ese largo trecho que queda por
recorrer y en el que estamos, el que solicita una urgente y constante reflexion ética.
(2002, p. 93).

La presente investigacion tiene credibilidad, toda vez que se ha obtenido
informacion en base a diferentes técnicas de recoleccion de datos. Asimismo, es
transparente, ya que se ha cumplido con las referencias estilo APA, dispuesto por
la Universidad César Vallejo. Por ultimo, cabe senalar que la investigacion no ha

sido sesgada por algun tipo de interés del investigador.



lll. RESULTADOS



3.1. Descripcion de resultados de la técnica de la entrevista.
3.1.1. Entrevista a servidores publicos.

Por la presente investigacion, se han recolectado datos a través de la aplicacion de
la guia de entrevista; en ese sentido, se ha entrevistado a siete (07) servidores
publicos del area de infracciones de la Comision de Signos Distintivos del Indecopi,

los cuales fueron seleccionados por su experiencia en dicha instituciéon publica.

En primer lugar, respecto del Objetivo General, el mismo que responde a la
implicancia de la determinacion de la multa de los 6rganos resolutivos del
Indecopi por la infraccion a los derechos marcarios sobre importaciones en
el Principio de Razonabilidad — 2016, los entrevistados han sefalado lo

siguiente:

Tarazona (2017), sostiene que la determinacion de la multa de la Comision de
Signos Distintivos vulnera el Principio de Razonabilidad. Asimismo, Aching (2017),
sefnala que la determinacién de la multa de los 6rganos resolutivos del Indecopi no
cumple integramente con el Principio de Razonabilidad. En ese orden de ideas,
Pais (2017), manifestd que los organos resolutivos del Indecopi no deberian
justificar las multas impuestas a los infractores basandose, unicamente, en el efecto

disuasivo de dichas sanciones.

Gastiaburu, Jara y Hernandez (2017), sefialaron que la determinacion de la multa
de los 6rganos resolutivos del Indecopi por infraccién a los derechos marcarios no

vulnera el Principio de Razonabilidad.

Por ultimo, Lovera (2017), sostuvo que la multa deberia ser disuasiva; en ese
sentido, la vulneracion del Principio de Razonabilidad podria ocasionar que las

multas resulten confiscatorias.

De otro lado, respecto del Objetivo Especifico 1, relacionado a determinar
como los organos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afo 2016, los
criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para
la determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en

importaciones, los entrevistados han manifestado lo siguiente:
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Los entrevistados sefalaron que los criterios para determinar la multa por infraccion
a los derechos marcarios son los senalados en el articulo 121 del Decreto
Legislativo N° 1075; es decir, el benéeficio ilicito real o potencial de la comision de
la infraccién, la probabilidad de deteccién de la infraccion, la modalidad y el alcance
del acto infractor, los efectos del acto infractor, la duracién en el tiempo del acto
infractor, la reincidencia en la comision de un acto infractor y la mala fe en la

comision del acto infractor.

No obstante a lo sefnalado en el articulo 121 del Decreto Legislativo 1075, Aching,
Jaray Hernandez (2017), manifestaron que la Comisién de Signos Distintivos aplica
tnicamente el criterio del beneficio ilicito real o potencial para determinar la multa
por infraccién a los derechos marcarios en importaciones. Por otro lado, Tarazona
(2017), agreg6 que la Comision de Signos Distintivos aplica, junto al beneficio ilicito,

el dano causado por el acto infractor.

Pais (2017), senal6 que la Comision de Signos Distintivos aplica los siguientes
criterios: (i) el beneficio ilicito potencial; (ii) la probabilidad de deteccion de la
infraccion, y; (iii) la mala fe. Sin embargo, anadié que, en algunas ocasiones, se

incluyen los efectos del acto infracto y la duracion en el tiempo del acto infractor.

Gastiaburu (2017), manifesté que la Comision de Signos Distintivos aplica el criterio
del beneficio ilicito y la probabilidad de deteccion, asi como factores agravantes y
atenuantes para determinar la multa por infracciéon a los derechos marcarios en

importaciones.

Por su lado, Lovera (2017) sostuvo que la graduacion de la multa dependera de la

infraccién a los derechos marcarios en importaciones.

Con relaciéon a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi,
Tarazona, Aching, Gastiaburu, Jara, Hernandez y Lovera (2017), sefalaron que
dicho érgano resolutivo aplica el criterio del beneficio ilicito para determinar la multa
por infraccion a los derechos marcarios en importaciones. Pero, Pais (2017),
expreso que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual aplica, adicionalmente
al beneficio ilicito, los siguientes criterios: el fin disuasivo, la mala fe y el tamario de

la empresa.
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Respecto al grado de cumplimiento de los criterios sefialados en el articulo 121 del
Decreto Legislativo N° 1075, Tarazona, Aching y Lovera (2017), sostuvieron que el
caracter de aplicacion del beneficio ilicito real o potencial de la comisién de la
infraccion, la probabilidad de deteccién de la infraccién, la modalidad y el alcance
del acto infractor, los efectos del acto infractor, la duracién en el tiempo del acto
infractor, la reincidencia en la comisiéon de un acto infractor y la mala fe en la
comision del acto infractores es obligatorio para determinar la multa por infraccion
a los derechos marcarios. Por su lado, Pais, Gastiaburu y Jara (2017), sehalaron
que el caracter de aplicacion de dichos criterios es facultativo; es decir, a discrecion
de la autoridad administrativa. Por ualtimo, Hernandez (2017), senalé que la

aplicacion de los criterios para determinar la multa es de caracter supletorio.

Sobre el Objetivo Especifico 2, relacionado a analizar como los 6rganos
resolutivos del Indecopi calcularon, en el aino 2016, el monto de la multa por
infracciones a los derechos marcarios en importaciones, los entrevistados

han manifestado lo siguiente:

Aching, Tarazona, Gastiaburu, Jara, Pais, Hernandez y Lovera (2017),
manifestaron que la Comisién de Signos Distintivos del Indecopi calcula el monto
de la multa, por infraccion a los derechos marcarios en importaciones, multiplicando

el valor del producto en el mercado por el nimero de productos importados.

Tarazona (2017), precis6 que el valor en el mercado es obtenido en base al
producto original. Al contrario, Hernandez (2017), sefnalé que el valor en el mercado

es obtenido en base al producto infractor.

Por otro lado, Pais (2017), agreg6 que el monto de la multa es dividida entre dos

cuando no se ha culminado el tramite de importacion.

Con relacion a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi,
Tarazona, Aching, Pais, Jara, Hernandez y Lovera (2017), senalaron que dicho
organo resolutivo calcula el monto de la multa, por infraccion a los derechos
marcarios en importaciones, multiplicando el nimero de productos importados por
el valor FOB, este ultimo establecido en la Declaracion Aduanera de Mercancias.
Pais (2017), agregd que un porcentaje por concepto de fin disuasivo es sumado al

calculo de la multa.
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En atencién al valor del producto en el mercado, Tarazona, Aching, Pais (2017),
sefalaron que las fuentes que utilizan los 6rganos resolutivos del Indecopi para
obtener dicha informacion son los siguientes: las facturas y/o boletas de venta, y
actas de constatacion o verificacion de precios, obtenidos de tiendas fisicas (locales
comerciales) o virtuales (paginas web). Asimismo, Lovera (2017), anadié que la
Declaracion Aduanera de Mercancias también es utilizada para obtener el valor del
producto importado. En cambio, Jara y Hernandez (2017), manifestaron que las
fuentes consideradas para la graduaciéon de la multa son los medios probatorios

que obran en el expediente.

En atencién al Objetivo Especifico 3, relacionado a determinar hasta qué
punto los érganos resolutivos del Indecopi cumplieron, en el afio 2016, la
exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la
determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en

importaciones, los entrevistados han manifestado lo siguiente:

Para Tarazona, Aching, Pais, Gastiaburu y Hernandez (2017), el Principio de
Razonabilidad es aquel principio que mantiene la proporcion de los medios a
emplear y lo que se busca proteger; en ese sentido, el Principio de Razonabilidad
tiene como finalidad que la administracién publica actué dentro de sus facultades
cuando impone sanciones. Asimismo, Gastiaburu (2017) agreg6 que el Principio de

Razonabilidad debe tener caracter disuasivo.

Por otro lado, Jara (2017), sefialo que “las sanciones deben resultar adecuadas con

la finalidad que se busca obtener, no resultando desproporcionadas”.

Lovera (2017), manifesté que “el Principio de Razonabilidad sirve para adecuar la
actuacion de la administracion de modo que ésta ejerza sus facultades al momento
de crear, calificar, imponer sanciones o restringir derechos de modo que afecte la
esfera del administrado lo estrictamente necesario para cumplir su objetivo; es

decir, que evite la comision de la conducta infractora”.

Por lo mencionado en los parrafos precedentes, Tarazona, Aching y Pais (2017),
expresaron que los organos resolutivos del Indecopi, la Comision de Signos
Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, no cumplen con la

exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad cuando determinan el
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monto de la multa, toda vez que no consideran algunos criterios necesarios para
graduar dicha sancién. Pais (2017), agreg6 que ciertos criterios no son tomados en

consideracion, toda vez que los mismos no se encuentran bien definidos.

Gastiaburu, Jara y Hernandez (2017), sefalaron que se cumple con la exigencia de
proporcionalidad del Principio de Razonabilidad cuando se graduan las multas por

infraccién a los derechos marcarios en importaciones.

Por ultimo, Lovera (2017), consideré6 que los érganos resolutivos del Indecopi
“intentan respetar los criterios establecidos en las normas respectivas y los

principios correspondiente”.
3.1.2. Entrevista a especialista.

Asimismo, en la presente investigacion, se han recolectado datos a través de la
entrevista a un (01) experto de la materia de la propiedad intelectual, el cual fue
seleccionado por su experiencia como docente universitario y abogado especialista

en signos distintivos.

Respecto del Objetivo General, el mismo que responde a la implicancia de la
determinacion de la multa de los é6rganos resolutivos del Indecopi por la
infraccion a los derechos marcarios sobre importaciones en el Principio de
Razonabilidad — 2016, Velarde (2017), senal6 que “la determinacién de la multa
establecida por los 6rganos resolutivos del Indecopi genera transgresién al Principio
de Razonabilidad, toda vez que la observancia de dicha garantia es obligatoria para
la graduar la multa”. Ademas, agregé que la determinacién de la multa debe

graduarse en relacion a los hechos suscitados en cada caso.

De otro lado, respecto del Objetivo Especifico 1, relacionado a determinar
como los organos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el aiio 2016, los
criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para
la determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en
importaciones, Velarde (2017), manifesté que los criterios para determinar la multa
por infraccién a los derechos marcarios son los siguientes: el beneficio ilicito real o
potencial de la comisiéon de la infraccion; la probabilidad de deteccion de la

infraccion; la modalidad y el alcance del acto infractor; los efectos del acto infractor;
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la duracién en el tiempo del acto infractor; la reincidencia en la comision de un acto

infractor, y; la mala fe en la comisién del acto infractor.

Aunque, Velarde (2017) agregé que la Comision de Signos Distintivos del Indecopi
‘ aplica Ginicamente el beneficio ilicito real o potencial de la comisién de la infraccion.
Ademas, sostuvo que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi
aplica los siguientes criterios: el beneficio ilicito real o potencial de la comision de

la infraccidn, la conducta procesal y la gravedad de la infraccion.

Respecto al grado de cumplimiento de los criterios sefialados en el articulo 121 del
Decreto Legislativo N° 1075, Velarde (2017), sefialé6 que “atendiendo a una
interpretacion literal y sistematica de los criterios para la determinacién de la multa,

el caracter de aplicacién es obligatoria”.

Sobre el Objetivo Especifico 2, relacionado a analizar como los érganos
resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el monto de la multa por
infracciones a los derechos marcarios en importaciones, Velarde (2017),
manifesté que la Comision de Signos Distintivos del Indecopi calcula el monto de la
multa sobre el precio en el mercado del producto infractor por la cantidad de dichos
productos. Por otro lado, sefal6 que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
del Indecopi calcula el monto de la multa sobre el precio FOB por la cantidad de los

productos importados.

En atencién al valor del producto en el mercado, Velarde (2017), sefal6 que “los
6rganos resolutivos se remiten a diversas fuentes, como son las boletas, facturas,
actas de verificacion de precios, paginas web (Ejm.: mercado libre, linio, entre
otros)”. En ese sentido, el especialista opin6 que, atendiendo a que los 6rganos
resolutivos del Indecopi se remiten a fuentes diversas para calcular el monto de la
multa, dicho actuar origina que procedimientos idénticos sean resueltos de formar

distinta.

En atencion al Objetivo Especifico 3, relacionado a determinar hasta qué
punto los érganos resolutivos del Indecopi cumplieron, en el afio 2016, la
exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la
determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en

importaciones, Velarde (2017), manifesté que “el Principio de Razonabilidad es
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aquella garantia que tienen los administrados para que la autoridad competente
sancione de forma proporcional un acto contrario a las normas de la materia. La
finalidad de dicho principio es generar una correcta determinacién de la sancion

con relacion a.la infraccion cometida”.

Por lo mencionado en el parrafo precedente, Velarde (2017) concluyo sefalando
que no se cumple con la exigencia de proporcionalidad en la graduacion de la multa
por infraccion a los derechos marcarios en importaciones, toda vez que no se aplica

integramente los criterios establecidos en la norma.
3.2. Descripcion de resultados de la técnica del analisis documental.
3.2.1. Analisis a Resoluciones emitidas por la Comision de Signos Distintivos.

Sobre el Objetivo Especifico 1, relacionado a determinar como los 6rganos
resolutivos del Indecopi aplicaron, en el aiio 2016, los criterios establecidos
en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinacion de la

multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Las Resoluciones enumeradas: 3317-2016/CSD-INDECOPI; 2904-2016/CSD-
INDECOPI; 3136-2016/CSD-INDECOPI; 3064-2016/CSD-INDECOPI; 3111-
2016/CSD-INDECOPI; 3321-2016/CSD-INDECOPI; 3313-2016/CSD-INDECOPI;
3327-2016/CSD-INDECORPI; 3331-2016/CSD-INDECOPI; 2766-2016/CSD-
INDECOPI; 2693-2016/CSD-INDECOPI; 2694-2016/CSD-INDECOPI; 3531-
2016/CSD-INDECOPI, y; 3575-2016/CSD-INDECOPI, emitidas por la Comisién de
Signos Distintivos, aplicaron, unicamente, el criterio del beneficio ilicito real o
potencial de la comision de la infracciéon para determinar la multa a imponer por

infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Cabe sefnalar que la Resolucion N° 3324-2016/CSD-INDECOPI aplico,
adicionalmente al beneficio ilicito, el criterio de la probabilidad de deteccién de la
infraccion para determinar la multa a imponer por infraccién a los derechos

marcarios en importaciones.

Sobre el Objetivo Especifico 2, relacionado a analizar como los 6rganos
resolutivos del Indecopi calcularon, en el aiio 2016, el monto de la multa por

infracciones a los derechos marcarios en importaciones.
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Las Resoluciones enumeradas: 3317-2016/CSD-INDECOPI; 3324-2016/CSD-
INDECOPI; 2904-2016/CSD-INDECOPI; 3111-2016/CSD-INDECOPI; 3321-
2016/CSD-INDECOPI; 3313-2016/CSD-INDECOPI; 3327-2016/CSD-INDECOPI,;
3331-2016/CSD-INDECOPI; . 2766-2016/CSD-INDECOPI; 3531-2016/CSD-
INDECORPI, y; 3575-2016/CSD-INDECOPI, emitidas por la Comisién de Signos
Distintivos, calcularon el monto de la multa, con relacion al beneficio ilicito real o
potencial de la comision de la infraccion, teniendo en consideracion el valor en el

mercado de los productos infractores.

Cabe indicar que la Resolucion N° 3324-2016/CSD-INDECOPI no realizé una
cuantificacion del criterio de la probabilidad de detecciéon de la infraccion para

calcular el monto de la multa.

Hay que afnadir que, las Resoluciones enumeradas: 3064-2016/CSD-INDECOPI;
2693-2016/CSD-INDECOPI, y; 2694-2016/CSD-INDECOPI, emitidas por dicha
instancia administrativa, dedujeron el monto de la multa, con relacién al beneficio
ilicito real o potencial de la comision de la infraccién, teniendo en consideracion el
valor en el mercado de productos originales con similares o iguales caracteristicas

a los productos infractores.

Por otro lado, la Resolucion N° 3136-2016/CSD-INDECOPI, realiz6 el caculo del
monto de la multa sin tener en consideracion el valor en el mercado de los productos

infractores

En atencién al valor del producto en el mercado, la Comisién de Signos Distintivos
obtuvo dicha informacion mediante actas de constatacion de precios realiiado en
establecimientos comerciales. Lo sefalado se encuentra evidenciado en las
Resoluciones N° 3317-2016/CSD-INDECOPI; 3324-2016/CSD-INDECOPI; 2904-
2016/CSD-INDECOPI; 3321-2016/CSD-INDECOPI; 3313-2016/CSD-INDECOPI,
3327-2016/CSD-INDECOPI; 3331-2016/CSD-INDECORPI; 2766-2016/CSD-
INDECOPI; 3531-2016/CSD-INDECOPI, y; 3575-2016/CSD-INDECOPI, emitidas

por érgano resolutivo.

Por dltimo, en las Resoluciones N°s 3064-2016/CSD-INDECOPI 3111-2016/CSD-
INDECOPI; 2693-2016/CSD-INDECOPI, y; 2694-2016/CSD-INDECOPI, se verifica
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que la primera instancia administrativa obtiene el valor del producto en el mercado

mediante actas de verificacion de paginas web.

3.2.2. Analisis a Resoluciones emitidas por la Sala Especializa en Propiedad

Intelectual.

Sobre el Objetivo Especifico 1, relacionado a determinar cémo los 6rganos
resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016, los criterios establecidos
en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinacion de la

multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

La Resolucion N° 0005-2016/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual, determiné la multa a imponer por infraccién a los derechos
marcarios en importaciones teniendo en consideracion los siguientes criterios: el
derecho infringido por la parte denunciada; el provecho ilicito obtenido o que
pretendia obtener la parte denunciada con el acto infractor; el fin disuasivo de una

sancion; y, la conducta procesal de la parte denunciada.

En cambio, las Resoluciones enumeradas: 1084-2016/TPI-INDECOPI y 1147-
2016/TPI-INDECOPI, emitidas por dicha instancia administrativa, determiné la
multa a imponer por infracciéon a los derechos marcarios en importaciones teniendo
en consideracion los siguientes criterios: el provecho ilicito real o potencia de la
comision de la infraccion; el fin disuasivo; la conducta procesal de la parte

denunciada, y; la gravedad de la falta.

En las Resoluciones enumeradas: 1257-2016/TPI-INDECOPI; 1259-2016/TPI-
INDECOPI, y; 1260-2016/TPI-INDECOPI, se aplicé los siguientes criterios: el
derecho infringido por la parte denunciada; el provecho ilicito obtenido o que
pretendia obtener la parte denunciada con el acto infractor; el fin disuasivo de una

sancion; la conducta procesal de la parte denunciada, y; la gravedad de la falta.

Por ultimo, las Resoluciones enumeradas: 1864-2016/TPI-INDECOPI y 1641-
2016/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual tuvo en
consideracion, para determinar la multa por infraccion a los derechos marcarios en
importaciones, los siguientes criterios: la naturaleza de la infraccion; el provecho

ilicito obtenido o que pretendia obtener la parte denunciada con el acto infractor; el
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fin disuasivo; la conducta procesal de la denunciada, y; el o los agravantes de la

falta.

Sobre el Objetivo Especifico 2, relacionado a analizar como los 6rganos
resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el monto de la multa por

infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Las Resoluciones enumeradas: 0005-2016/TPI-INDECOPI; 1257-2016/TPI-
INDECOPI; 1259-2016/TPI-INDECOPI, y; 1260-2016/TPI-INDECOPI, emitidas por
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, se consideré el valor de compra de

los productos infractores.

Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual obtiene el valor de
compra de los productos infractores mediante el precio FOB, el cual se encuentra

sefialado en la Declaracién Aduanera de Mercancias.

3.2.3. Analisis al Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE, Propuesta

metodolégica para la determinacion de multas en el Indecopi.

Sobre el Objetivo General, el mismo que responde a la implicancia de la
determinacion de la multa de los 6rganos resolutivos del Indecopi por la
infraccion a los derechos marcarios sobre importaciones en el Principio de
Razonabilidad — 2016, sefala que su objetivo consiste en revisar la forma en que
se imponen las multas en Indecopi, todo ello con la finalidad de proponer criterios
para que dichas sanciones cumplan de manera efectiva con el principio de
razonabilidad (Indecopi, 2013, p. 3).

Para el Indecopi, existe “la posibilidad de que la determinacién de la multa sea
ineficiente, en el sentido que podrian generarse situaciones en las que la multa no
disuada efectivamente la infraccion, asi como situaciones en las que la multa sea

desproporcionada” (2013, p. 13).

Asimismo, sefala que puede generarse entre los administrados la percepcion de
que las multas no guardan relacion con la conducta infractora, llegando a la

conclusion de que estas se imponen de forma discrecional.
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El Indecopi propone, mediante Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE, una
metodologia que busca que las multas se determinen teniendo en consideracion la

disuasion y proporcionalidad, recogidos en el principio de razonabilidad.

Sobre el Objetivo Especifico 1, relacionado a determinar cémo los 6r.ganos
resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016, los criterios establecidos
en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinacion de la
multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones, seiiala que
en la normativa “no se establece si la autoridad debe basar la multa en todos o solo
en alguno de los criterios sugeridos. Si fuera el caso que se toman todos o algunos
de los criterios, tampoco se establece la forma o formula que dichos criterios deben

ser considerados en conjunto para la determinacién de la multa” (Indecopi, 2013,

p. 9).

Sobre el Objetivo Especifico 2, relacionado a analizar como los 6rganos
resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el monto de la multa por
infracciones a los derechos marcarios en importaciones, sefiala que la
legislacion no especifica la manera en que los criterios sefalados en el articulo 121
del Decreto Legislativo 1075 deben ser incorporados por los érganos resolutivos en

el calculo de la multa (Indecopi, 2013, p. 9).

En ese orden de ideas, precisa que el Decreto Legislativo 1075 no indica como los
criterios para la determinacion de la multa deben cuantificarse, tales como el

beneficio ilicito, el dafio ocasiones o la probabilidad de deteccion.

El Indecopi sefala que la Direccion de Signos Distintivos calcula la multa teniendo
en consideracion el potencial beneficio ilicito, el cual es obtenido a través del 10%
del valor del producto. infractor en el mercado. No obstante, en caso que los
productos infractores sean comercializados antes de detectarse la infraccion, el

resultado anterior es triplicado.

Por otro lado, el Indecopi sefala que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
calcula el monto de la multa teniendo en consideracion el provecho ilicito; es decir,
la comision de la infraccion. Dicho provecho ilicito es cuantificado sobre la base de
la cantidad de la mercaderia incautada por el precio del producto falsificado.

Asimismo, agrega que el valor de la multa puede ser incrementado teniendo en
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cuenta otros criterios, tales como el mercado afectado, la conducta del infractor,

entre otros.

Respecto al uso de la probabilidad de deteccion, el Indecopi confirmé que la
Direccién de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual no
incorporan dicho criterio para determinar la multa, pese a que la normativa asi lo

permite. No obstante, en los casos que es considerado, su calculo no es igual.

“La incorporacion de la probabilidad de deteccion es un aspecto fundamental para
el logro de la disuasion efectiva de las infracciones detectadas” (Indecopi, 2013, p.

12).

En relacion los atenuantes y agravantes, el Indecopi manifiesta que sus
incorporaciones para la determinacion de la multa es particular en cada 6rgano

resolutivo.

Sobre el Objetivo Especifico 3, relacionado a determinar hasta qué punto los
organos resolutivos del Indecopi cumplieron, en el afio 2016, la exigencia de
proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinacion de la
multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones, sefala que
el principio de razonabilidad encierra dos principios: el principio de disuasion y el
principio de proporcionalidad, este ultimo sugiere realizar un analisis holistico de la

infraccion a fin de determinar la sancion (Indecopi, 2013, p. 5).
3.3. Descripcion de resultados de la técnica del analisis normativo.

Sobre el Objetivo Especifico 1, relacionado a determinar cémo los érganos
resolutivos del Indecopi aplicaron, en el aiio 2016, los criterios establecidos
en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinacion de la
multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones, el articulo
121 del Decreto Legislativo 1075 establece que “para determinar la sancion a
aplicar, la autoridad nacional competente tendra en consideracion, entre otros, los

siguientes criterios [...]" (2008).

Por lo tanto, en atencion a una interpretacion literal de dicho articulado, se verifica
que los drganos resolutivos deben aplicar de forma integral los criterios

establecidos para la determinacion de la sancién; en otras palabras, la aplicacion
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holistica de los criterios sefalados en el articulo 121 del Decreto Legislativo 1075

debe ser obligatoria.

Ademas, realizando una interpretacion sistematica del articulo 121 del Decreto
Legislativo 1075 con el articulo 246 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, se evidencia que las autoridades
administrativas deben observar los criterios sefialados para la graduacion de las
sanciones. Cabe precisar que, segtn el diccionario del espariol juridico de la Real
Academia Espafola, el significado de “observancia” es “cumplimiento”; en ese
sentido, los 6rganos resolutivos del Indecopi deben cumplir con los criterios

establecidos por la norma para graduar la multa.
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IV. DISCUSION



Mediante el analisis de resultados, se ha presentado de forma ordenada los datos
obtenidos de la aplicacién de la técnica de la entrevista, el analisis documental y el

analisis normativo.

Por lo tanto, la discusion se realizara tomando en cuenta los datos obtenidos en las
entrevistas, las resoluciones y la norma especial, asi como los datos establecidos
en los antecedentes, el marco tedrico y el marco normativo, estos ultimos
consignados en el capitulo | del presente trabajo de investigacién. Por ultimo, se

establecera el criterio personal de autor.

En primer lugar, respecto del Objetivo General, el mismo que responde a la
implicancia de la determinacion de la multa de los 6rganos resolutivos del
Indecopi por la infraccion a los derechos marcarios sobre importaciones en
el Principio de Razonabilidad — 2016, Tarazona y Velarde (2017) sefialaron que
la determinacion de la multa vulnera o transgrede el Principio de Razonabilidad. En
ese orden de ideas, Aching (2017) manifesté que no se cumple integramente el
Principio de Razonabilidad cuando se determina la multa por infraccion a los

derechos marcarios en importaciones.

En contraste, Gastiaburu, Jara y Hernandez (2017), sostuvieron que la gradua.cién
de la multa de los drganos resolutivos del Indecopi por infraccién a los derechos

marcarios no vulnera el Principio de Razonabilidad.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaida en el expediente N° 0090-2004-
AA/TC, ha senalado que la razonabilidad es entendida como la solucién justa en
cada caso; en consecuencia, dicha garantia excluye decisiones arbitrarias de la

autoridad administrativa.

En ese sentido, atendiendo a que las multas impuestas por los 6rganos resolutivos
del Indecopi no guardan relacién con los efectos de la conducta infractora, se
verifica que se estaria vulnerando el Principio de Razonabilidad cuando se

determina la sancién por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Mediante el analisis realizado a las resoluciones emitidas por la Comision de Signos
Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, se observa

que dichos 6rganos resolutivos no realizan un andlisis holistico de la infraccion a fin

55



de determinar la multa, consecuencia de la inobservancia de todos los criterios

establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N°® 1075.

Por dltimo, en atencion al Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE, emitido por el
Indecopi, se puede verificar que dicha institucién realizé una revision de la forma
en que se imponen las multas, todo ello con la finalidad de proponer criterios para
que dichas sanciones cumplan de manera efectiva con el Principio de
Razonabilidad. Lo indicado por el Indecopi en dicho documento corrobora la
transgresion del Principio de Razonabilidad. Asimismo, el Documento de Trabajo
N° 01-2012/GEE sefala que puede generarse entre los administrados la percepcion
de que las multas no guardan relacion con la conducta infractora, llegando a la

conclusion de que estas se imponen de forma discrecional.

De otro lado, respecto del Objetivo Especifico 1, relacionado a determinar
como los érganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afo 2016, los
criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para
la determinaciéon de la multa por infraccion a los derechos marcarios en
importaciones, la totalidad de los entrevistados sefialaron que los criterios para
determinar la multa por infraccién a los derechos marcarios son los sefalados en

el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075.

Con relacién a los criterios que aplico la Comisién de Signos distintivos para
determinar la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones,
Aching, Jara, Hernandez y Velarde (2017), sostuvieron que dicho 6rgano resolutivo
aplica unicamente el criterio del beneficio ilicito real o potencial de la comision de

la infraccion.

Desde otro punto de vista, Tarazona (2017), manifesté que la Comisién de Signos
Distintivos aplica el beneficio ilicito y el dafio causado para graduar la multa por

infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Por otro lado, Pais (2017), sefialé que la Comisién de Signos Distintivos aplica los
siguientes criterios: (i) el beneficio ilicito potencial; (ii) la probabilidad de deteccion
de la infraccion, y; (iii) la mala fe. Sin embargo, afiadié que, en algunas ocasiones,

se incluyen los efectos del acto infracto y la duracién en el tiempo del acto infractor.

56



Gastiaburu (2017), manifesté que la Comisién de Signos Distintivos aplica el criterio
del beneficio ilicito y la probabilidad de deteccion, asi como factores agravantes y
atenuantes para determinar la multa por infraccién a los derechos marcarios en

importaciones.

En cambio, Lovera (2017) sostuvo que la graduacion de la multa dependera de la

infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Con relacion a los criterios que aplico la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual para determinar la multa por infraccion a los derechos marcarios en
importaciones, Tarazona, Aching, Gastiaburu, Jara, Hernandez y Lovera (2017),
sefialaron que dicho érgano resolutivo aplica el criterio del beneficio ilicito. Pero,
Pais (2017), expresé que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual aplica,
adicionalmente al beneficio ilicito, los siguientes criterios: el fin disuasivo, la mala

fe y el tamano de la empresa.

Desde otro punto de vista, Velarde (2017), sefialé que la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual del Indecopi aplica los siguientes criterios: el beneficio ilicito
real o potencial de la comision de la infraccion, la conducta procesal y la gravedad

de la infraccion.

De lo mencionado en los parrafos precedentes, se puede verificar que los
entrevistados, servidores publicos de la Direccion de Signos Distintivos y
especialistas en Propiedad Intelectual, no tienen claro cémo aplicaron y qué
criterios tuvieron en cuenta los érganos resolutivos del Indecopi para determinar la

multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones.

Del analisis realizado a las resoluciones emitidas por la Comision de Signos
Distintivos, se pudo advertir que dicho érgano resolutivo aplico, en el aiio 2016, el
beneficio ilicito potencial como tnico criterio para determinar la multa por infraccion
a los derechos marcarios en importaciones. No obstante, en una de las
resoluciones tomadas como muestra para el presente trabajo de investigacion, se
pudo verificar que la Comision de Signos Distintivos aplico el criterio de la

probabilidad de la deteccién de la infraccion junto al beneficio ilicito potencial.
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Por otro lado, del andlisis realizado a las resoluciones emitidas por la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual, se pudo advertir que dicho dérgano
resolutivo aplicé, en el ano 2016, diversos criterios para determinar la multa por

infraccién a los derechos marcarios en importaciones.

Por ello, Rodriguez (2010, p. 95) sefala que en las resoluciones, emitidas por la
autoridad administrativa, no se suelen ponderar todos los factores que la norma

exige que sean considerados.

En ese sentido, mediante la presente investigacion, se verifica que los érganos
resolutivos del Indecopi han aplicado de forma facultativa y discrecional, en el afo

2016, los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075.

Lo afirmado en el parrafo precedente recibe solidez del Documento de Trabajo N°
01-2012/GEE, emitido por el Indecopi, el cual justifica la discrecionalidad de la
Comision de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual,
fundamentado en que la norma no establece si la autoridad debe basar la multa en
todos o solo en algunos de los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto
Legislativo N° 1075; asimismo, agrega que tampoco fija la forma que dichos criterios

deben ser considerados para determinar la multa.

Respecto al grado de cumpliendo de todos los criterios establecidos en el articulo
121 del Decreto Legislativo N° 1075, Tarazona, Aching, Lovera y Velarde (2017),
sostuvieron que la aplicacion de todos los criterios es de caracter obligatorio. Con
otra perspectiva, Pais, Gastiaburu y Jara (2017), sefalaron que el caracter de
aplicacion de dichos criterios es facultativo; es decir, a discreciéon de la autoridad
administrativa. Por ultimo, Hernandez (2017), sefal6 que la aplicacién de los

criterios para determinar la multa es de caracter supletorio.

La justificacion del Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE no tiene base
normativa, ya que el articulo 121 del Decreto Legislativo 1075 sefala que para
graduar la multa a aplicar, los 6rganos resolutivos tendran en consideracion, entre
otros, los criterios establecidos en dicho articulado. Indudablemente, mediante una
interpretacion literal, se verifica que la Comision de Signos Distintivos y la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual deben de aplicar de forma integral los

criterios establecidos para la determinacion de la multa.
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Asimismo, el articulo 246 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 senala que
“las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento
calificado como infraccion, observando los siguientes criterios que se sefalan a

efectos de su graduacion: [...]" (2017).

Conforme a lo senalado, realizando la blisqueda en el diccionario del espafol
juridico de la Real Academia Espaiiola, se veridica que el significado de
“observancia” es “cumplimiento”; en ese sentido, de una interpretacion sistematica
del articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 con el articulo 246 del Texto Unico
Ordena de la Ley N° 27444, los érganos resolutivos del Indecopi deben cumplir con

los criterios establecidos por la norma para graduar la multa.

De todo lo mencionado hasta este punto, los érganos resolutivos del Indecopi
deberian aplicar todos los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto
Legislativo 1075 para determinar la multa por infraccién a los derechos marcarios

en las importaciones.

Sobre el Objetivo Especifico 2, relacionado a analizar como los érganos
resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el monto de la multa por

infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Con relacion a la Comisién de Signos distintivos, Aching, Tarazona, Gastiaburu,
Jara, Pais, Hernandez, Lovera y Velarde (2017), manifestaron que dicho 6rgano
resolutivo calcula el monto de la multa, por infraccién a los derechos marcarios en
importaciones, multiplicando el valor del producto en el mercado por el nimero de

productos importados.

Tarazona (2017), precis6 que el valor en el mercado es obtenido en base al
producto original. Al contrario, Hernandez y Velarde (2017), sefal6 que el valor en

el mercado es obtenido en base al producto infractor.

Con relacién a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Tarazona, Aching,
Pais, Jara, Hernandez, Lovera y Velarde (2017), sefalaron que dicho érgano
resolutivo calcula el monto de la multa, por infraccion a los derechos marcarios en

importaciones, multiplicando el nimero de productos importados por el valor FOB.
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Pais agreg6 que un porcentaje por concepto de fin disuasivo es sumado al calculo

de la multa.

En atencion al valor del producto en el mercado, Tarazona, Aching, Pais y Velarde
(2017), senalaron que las fuentes que utilizan los organos resolutivos del Indecopi
para obtener dicha informacién son los siguientes: las facturas y/o boletas de venta,
y actas de constatacion o verificacion de precios, obtenidos de tiendas fisicas
(locales comerciales) o virtuales (paginas web). Asimismo, Lovera (2017), anadio
que la Declaracién Aduanera de Mercancias también es utilizada para obtener el
valor del producto importado. En cambio, Jara y Hernandez (2017), manifestaron
que las fuentes consideradas para la graduacion de la multa son los medios

probatorios que obran en el expediente.

De acuerdo a Rodriguez (2010, p. 95), “resulta complicado la determinacion de un
“valor de mercado”. ;Qué mercado? ;El de productos legales y originales? ;O se
debe considerar el precio fiado en sectores informales o equivalentes al sector en

el que participa el infractor?”.

El documento de Trabajo N° 01-2012/GEE, sefala que el Decreto Legislativo N°
1075 no indica cémo los criterios para la determinacion de la multa deben

cuantificar.

Dicho documento establece que la Comision de Signos Distintivos calcula la multa
teniendo como referencia el potencial beneficio ilicito, el cual es obtenido a través
del 10% del valor del producto infractor en el mercado. Asimismo, sefala que en
caso que los productos infractores sean comercializados antes de detectarse la

infraccién, el resultado anterior es triplicado.

Respecto a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, el documento de
Trabajo N° 01-2012/GEE sostiene que dicho 6rgano resolutivo calcula el monto de
la multa teniendo en consideracion el provecho ilicito, este criterio es cuantificado
sobre la base de la cantidad de la mercaderia incautada por el precio del producto
falsificado. Asimismo, agrega que la multa base puede ser aumentada
considerando otros criterios, tales como el mercado afectado, la conducta del

infractor, entre otros.
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En atencién al criterio de la probabilidad de deteccion, el documento de trabajo
emitido por el Indecopi sefala que los érganos resolutivos no incorporan dicho
criterio para la graduacién de la multa. En los casos que la Comisién de Signos
Distintivos y la Sala Especializa en Propiedad Intelectual incorporan el criterio de la

probabilidad de deteccion, su calculo no es igual.

De lo mencionado en los parrafos precedentes, se puede verificar que si bien los
entrevistados tienen un punto de vista mas homogéneo respecto al célculo de la
multa realizado por los érganos resolutivos del Indecopi, dichos servidores publicos
de la Direccion de Signos Distintivos y especialistas en Propiedad Intelectual no
tienen certeza de lo practicado en las resoluciones. Asimismo, lo sefalado por el
documento de Trabajo N° 01-2012/GEE, respecto al calculo del monto de la multa,
difiere de lo que realmente se realiza en las resoluciones emitidas por la Comision

de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Es por ello que, del énélisis realizado a las resoluciones emitidas por la Comisién
de Signos Distintivos, se pudo advertir que dicho érgano resolutivo calculé, en el
afio 2016, el monto de la multa considerando el beneficio ilicito potencial de la
infraccién a los derechos marcarios en importaciones, el cual fue determinado en
atencién a los siguientes valores: el precio en el mercado de los productos
infractores, o; el precio de productos originales con iguales o similares
caracteristicas a los productos infractores. Dichos valores en el mercado fueron
obtenidos de los siguientes documentos: actas de constatacion de precios en

establecimientos comerciales, y; actas de verificacion de paginas web.

Por otro lado, la Comision de Signos Distintivos no realizé una cuantificacion del

criterio de la probabilidad de deteccién de la infraccion.

Asimismo, del analisis realizado a las resoluciones emitidas por la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual, se pudo advertir que dicho organo
resolutivo calculd, en el afio 2016, el monto de la multa considerando el provecho
ilicito de la infraccién a los derechos marcarios en importaciones, el cual fue
determinado teniendo en consideracion el valor de compra de los productos
infractores. Dicho valor (precio FOB) es obtenido de la Declaracion Aduanera de

Mercancias.
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De lo mencionado en este punto, se puede verificar que los 6rganos resolutivos
emplean procedimiento particulares para calcular el monto de la multa por
infraccion a los derechos marcarios en importaciones. Asimismo, emplean
diferentes fuentes para obtener el valor en el mercado del producto marcado con el

signo objeto de cuestionamiento.

Sobre el Objetivo Especifico 3, relacionado a determinar hasta qué punto los
érganos resolutivos del Indecopi cumplieron, en el afio 2016, la exigencia de
proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinacion de la
multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones, como ha
sefalado el Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE, el Principio de Razonabilidad

encierra dos principios en su interior: la disuasién y la proporcionalidad.

Respecto a la proporcionalidad, Morén ha manifestado que dichos principios
convergen en enfrentar la arbitrariedad, toda vez que la proporcionalidad es el

parametro de lo razonable de la sancion.

En ese sentido, la proporcionalidad busca alejarse de dos extremos: la infrapunicién

y el exceso de punicion.

Por lo tanto, Tarazona, Aching, Pais y Velarde (2017), expresaron que los érganos
resolutivos del Indecopi no cumplen con la exigencia de proporcionalidad del
Principio de Razonabilidad cuando determinan el monto de la multa, toda vez que
no consideran algunos criterios necesarios para graduar dicha sancion. Pais (2017),
agreg6 a dicha postura que ciertos criterios no son tomados en consideracion, toda

vez que los mismos no se encuentran bien definidos.

Concordamos con aquella postura, toda vez que los 6rganos resolutivos del
Indecopi, en el afio 2016, aplicaron integramente los criterios establecidos en la
norma especial para graduar la multa, no cumpliendo de esta manera con la

proporcionalidad que debe de existir entre la sancién y la comision de la infraccion.

Por el contrario, Gastiaburu, Jara y Hernandez (2017), sostuvieron que se cumple
con la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad cuando se

graddan las multas. Indudablemente dicha postura se aleja de la realidad.
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V. CONCLUSIONES



Primera

La determinacion de la multa de los 6rganos resolutivos del Indecopi por infraccién
a los derechos marcarios en las importaciones vulnera el Principio de
Razonabilidad, toda vez que la sancion no guarda relacion con los efectos de la
conducta infractora. Es decir, la aplicacion discrecional que realiza la Comision de
Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de los criterios
sefalados para la graduacion de la multa ocasiona la desproporcionalidad de dicha

sancion, la cual puede ser beneficiosa o perjudicial para los administrados.

Segunda

La Comision de Signos Distintivos aplicé de manera discrecional, en el ano 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo 1075, toda vez
que usé habitualmente el beneficio ilicito potencial como unico criterio para
determinar la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones. No
obstante, dicho 6érgano resolutivo aplicé, ocasionalmente, el criterio de Ila

probabilidad de la deteccion de la infraccion.

Igualmente, Ila Sala Especializada en Propiedad Intelectual aplic
discrecionalmente, en el afio 2016, los criterios sefalados en el articulo 121 del
Decreto Legislativo 1075; ademas, aplico otros criterios no establecidos en la
legislacion para determinar la multa a imponer por infraccion a los derechos
marcarios en importaciones. Los criterios aplicados de forma potestativa fueron los
siguientes: el derecho infringido por la parte denunciada; la naturaleza de la
infraccion; el provecho ilicito obtenido o que pretendia obtener la parte denunciada
con el acto infractor; el fin disuasivo de una sancion; la conducta procedimental de

la parte denunciada; la gravedad de la falta, y; el o los agravantes de la falta.

Tercera

La Comision de Signos Distintivos, en el afio 2016, calcul6 el monto de la multa
considerando el beneficio ilicito potencial de la infraccion a los derechos marcarios
en importaciones, el cual fue determinado en atencién a los siguientes valores: el
precio en el mercado de los productos infractores, o; el precio de productos

originales con iguales o similares caracteristicas a los productos infractores. Dichos
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valores en el mercado fueron obtenidos de los siguientes documentos: actas de
constatacién de precios en establecimientos comerciales, y; actas de verificacion

de paginas web.

Por otro lado, la Comision de Signos Distintivos no realizé una cuantificacion del

criterio de la probabilidad de deteccidn de la infraccion.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en el afio 2016, calculé el monto
de la multa considerando el provecho ilicito de la infraccién a los derechos
marcarios en importaciones, el cual fue determinado teniendo en consideracion el
valor de compra de los productos infractores. Dicho valor (precio FOB) es obtenido

de la Declaracion Aduanera de Mercancias.

Cuarta

Los organos resolutivos del Indecopi, en el afio 2016, no cumplieron con la
exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad, toda vez que no
aplicaron integramente los criterios establecidos en la normativa especial para

determinar la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones.
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V1. RECOMENDACIONES



La presente investigacion, dio como necesidad la formulaciéon de las siguientes

recomendaciones:
Primera

Se recomienda que, mediante una directiva, el Indecopi implante una metodologia
para la determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios. Con
dicha directiva,‘ la imposicion de las sanciones no vulneraran el Principio de
Razonabilidad, toda vez que se uniformizara la aplicacién y el calculo de los criterios

establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo 1075.

Segunda

Se recomienda que los 6rganos resolutivos del Indecopi apliquen todos los criterios
establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo 1075 para determinar la

multa por infraccién a los derechos marcarios en las importaciones.

Tercera

Se recomienda que el Indecopi opte por la ecuacién propuesta en el Documento de
Trabajo N° 01-2012/GEE, la cual incorpora todos los criterios enunciados en el
marco legal para la determinacion de la multa. No obstante, se recomienda que los
organos resolutivos del Indecopi cuantifiquen el provecho ilicito de la comision de
la infraccion teniendo en consideracion el valor de compra de los productos
infractores, el cual es obtenido de la Declaracion Aduanera de Mercancias. En el
caso de no contar con dicha informacion, se recomienda a la Comision de Signos
Distintivos y a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual realizar mas de una
constatacion de precios del producto infractor, ello con el fin de obtener un valor

promedio de dicho producto en el mercado.

Cuarta

Se recomienda que los organos resolutivos del Indecopi realicen un analisis
holistico de la infraccion a fin de determinar la multa. En dicho analisis, debe
tomarse en cuenta el beneficio ilicito real o potencia de la comisién de la infraccion,
la probabilidad de deteccion, la modalidad y el alcance del acto infractor, los efectos

del acto infractor, la duracién en el tiempo del acto infractor, la reincidencia y la mala
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fe. Con ello, se cumplira con la exigencia de proporcionalidad del Principio de

Razonabilidad.
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Anexo 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: VARGAS VALLADARES, ERWIN JOEL.

FACULTAD / ESCUELA: DERECHO.

TITULO DEL
TRABAJO DE
INVESTIGACION

La determinacion de la multa de los 6rganos resolutivos del
Indecopi por infraccion a los derechos marcarios en las
importaciones y el Principio de Razonabilidad — 2016.

PROBLEMA
GENERAL

¢Cudl es la implicancia de la determinaciéon de la muita
establecida por los 6rganos resolutivos del Indecopi a la
infraccion de derechos marcarios referente a importaciones
en el Principio de Razonabilidad - 20167?

PROBLEMAS
ESPECIFICOS

Problema especifico 1

¢ Como aplicaron los 6rganos resolutivos del Indecopi, en el
ano 2016, los criterios establecidos en el articulo 121 del
Decreto Legislativo N° 1075 para la determinacién de la
multa por infraccion a los derechos marcarios en
importaciones?

Problema especifico 2

¢ Como calcularon los érganos resolutivos del Indecopi, en
el afio 2016, el monto de la multa por infraccion a los
derechos marcarios en importaciones?

Problema especifico 3

¢Hasta qué punto cumplieron los drganos resolutivos del
Indecopi, en el afio 2016, la exigencia de proporcionalidad
del Principio de Razonabilidad en la determinacién de la
multa por infraccion a los derechos marcarios en
importaciones?

OBJETIVO
GENERAL

Determinar la implicancia de la determinacion de la multa de
los érganos resolutivos del Indecopi por la infraccién a los
derechos marcarios sobre importaciones en el Principio de
Razonabilidad — 2016.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Objetivo especifico 1

Determinar cémo los organos resolutivos del Indecopi
aplicaron, en el afio 2016, los criterios establecidos en el
articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la
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determinacion de la multa por infraccion a los derechos
marcarios en importaciones.

Obijetivo especifico 2

Analizar como los organos resolutivos del Indecopi
calcularon, en el afio 2016, el monto de la multa por
infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Objetivo especifico 3

Determinar hasta qué punto los 6rganos resolutivos del
Indecopi cumplieron, en el afio 2016, la exigencia de
proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la
determinacion de la multa por infraccion a los derechos
marcarios en importaciones.

SUPUESTO
JURIDICO
GENERAL

La wvulneracion es la implicancia que procede de la
determinacion de la multa de los érganos resolutivos del
Indecopi en el Principio de Razonabilidad, en relacién con la
infraccion a los derechos marcarios en las importaciones.

SUPUESTOS
JURIDICOS
ESPECIFICOS

Supuesto juridico especifico 1

Las Comision de Signos Distintivos y la Sala Especializada
en Propiedad Intelectual del Indecopi aplicaron
discrecionalmente, en el aiio 2016, los criterios establecidos
en el articulo 121 del Decreto Legislativo 1075 para la
determinacion de la multa por infraccion a los derechos
marcarios en importaciones.

Supuesto juridico especifico 2

La Comision de Signos Distintivos, en el afio 2016, calculd
el monto de la multa considerando el beneficio ilicito
potencial de la infraccion a los derechos marcarios en
importaciones, el cual fue determinado en atencién al valor
en el mercado de los productos infractores. Dichos valores
fueron obtenidos de actas de constatacion de precios en
establecimientos comerciales o paginas web. Por otro lado,
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en el afo
2016, calculé el monto de la multa considerando el provecho
ilicito de la infraccion a los derechos marcarios en
importaciones, el cual fue determinado teniendo en
consideracion el valor FOB de los productos infractores.

Supuesto juridico especifico 3

Los arganos resolutivos del Indecopi, en el afo 2016, no
cumplieron con la exigencia de proporcionalidad del
Principio de Razonabilidad, toda vez que no aplicaron
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integramente los criterios establecidos en la normativa
especial para determinar la multa por infraccion a los
derechos marcarios en importaciones.

ENFOQUE DEL
ESTUDIO

Cualitativo.

TIPO Y DISENO
DE
INVESTIGACION

Descriptivo / No experimental.
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Anexo 2

FICHA DE VALIDACION

ﬁ UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

VALIDACION DE INSTRUMENTO

I.  DATOS GENERALES
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1. ASPECTOS DE VALIDACION

MINIMAMENTE
INACEPTABLE N ‘ ACEPTABLE
CRITERIOS INDICADORES : ACEPTABRLE
40 {45150 |55]60 65|70 | 75|80 }85]90]95 {100
Esta formulado con lenguaje
1. CLARIDAD ;
comprensible.
Esta adecuado a las leyes y
2. OBIETIVIDAD G 328 A
principios cientificos.
Esta adecuado a los objetivos y lus
3 ACTUALIDAD | necesidades  reales de la
investigacion.
1 ORGANIZACION | EXiste una organizacion légica.
Toma en cuanta los aspectos
5. SUFICIENCIA 5 s 5
metodoldgicos esenciales
INTENC] Esta adecuado para valorar las
6. INTENCIONALIDAD f 4 .
AUPADY Variables de la Hipdtesis.
Se respalda  en  fundamentos
7. CONSISTENCIA p oo
técnicos y/o cientificos.
Existe coherencia entre  los
8. COHERENCIA problemas  objetivos,  hipétesis,
variables e indicadores.
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9, METOPOLOGIA | metodologia y disefio aplicados
para lograr probar las hipdtesis.
El instrumento muestra la relacién
entre los componentes de la
10, PERTINENCIA N . . .
investigacion y su adecuacidén al
Método Cientifico.
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- El Instrumento cumple con
los Requisitos para su aplicacion
- ElInstrumento no cumple con
Los requisitos para su aplicacién
IV. PROMEDIO DE VALORACION : %
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Anexo 3

GUIA DE ENTREVISTA A SERVIDORES PUBLICOS

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

Ficha de entrevista
(Servidor publico)

Titulo: “La determinacion de la multa de los érganos resolutivos del Indecopi por infraccién a los
derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

{Enfoque cualitativo)
Entrevistado:

Cargo / Profesion / Grado Académico:

Institucion:

INTRODUCCION: “Los drganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi
establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el articulo 121 del Decreto Legislativo
N2 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comtin sobre Propiedad Industrial. Si
bien la legislacién enuncia los criterios para el establecimienta de multas, esta no especifica la forma
en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos caicularse. En consecuencia, la Comision de
Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, 6rganos resolutivos del Indecopi,
han adoptado lineamientos propios para fa graduacion de las sanciones; en ese sentido, dichos
6rganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la
sancién de multa.”

Pregunta 1.- { Cudl es su experiencia profesional?

Rsp.-

Pregunta 2.- ¢ Cudles son los criterios sefialados en el Decreto Legislativo N2 1075 para determinar
fa multa por infraccién a los derechos marcarios? '

Rsp.-
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Pregunta 3.- ¢Qué criterios aplica la Comisién de Signos Distintivos del Indecopi en la
determinacién de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 4.- ¢Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopien la
determinacién de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 5.- De acuerdo a lo sefialado en el articulo 121 del Decreto Legislativo N2 1075, {Cudl es
el caracter® de aplicacién de los criterios para determinar la multa por infraccién a los derechos
marcarios? ¢Por qué?

Rsp.-

! Entiéndase por caracter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).
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Pregunta 6.- {Qué fuentes? utilizan los drganos resolutivos del Indecopi para la determinacién de
fa multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 7.- ¢Cémo calcula la Comisién de Signos Distintivos del Indecopi el monto de Ia multa
por la infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 8.- ¢Cémo calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto
de la multa por la infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

2 Considérese fuente a aquel documento que sirve de informacion para calcular la multa (actas, paginas web,
recibos, facturas, entre otros).
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Pregunta 9.- Para usted, ¢qué es el Principio de Razonabilidad y cudl es su finalidad dentro del
Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.-

Pregunta 10.- (Hasta qué punto cumplen los drganos resolutivos del Indecopi la exigencia de
proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinacién de fa multa por infraccién a
los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 11.- {Cudl es la implicancia de las muitas establecidas por los érganos resolutivos del
Indecopi a la infraccion de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de
Razonabilidad?

Rsp.-

30
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Pregunta 12.- {Desearia agregar algo a la entrevista?

Rsp.-

Lima,.eneeee L, [ —— de 2017

Erwin Joel Vargas Valladares Nombre del Entrevistado

Entrevistador Entrevistado
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Ficha de entrevista
(Servidor publico)

Titulo: “La determinacién de la multa de los 6rganos resolutivos del Indecopi por infraccion a los
derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)
Entrevistado: DOMENIKA PAIS HIDALGO

Cargo / Profesion / Grado Académico: ABOGADA

Institucidon: INDECOPI

INTRODUCCION: “Los 6rganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi
establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el articulo 121 del Decreto Legislativo
N2 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la
Comisidn de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. Si
bien la legislacién enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma
en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comision de
Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, 6rganos resolutivos del Indecopi,
han adoptado lineamientos propios para la graduacion de las sanciones; en ese sentido, dichos
6rganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la
sancion de multa.”

Pregunta 1.- {Cual es su experiencia profesional?
Rsp.-

Durante el tiempo que vengo trabajando para la CSD me he percatado que en algunas ocasiones los
criterios no estan bien determinados y se aplican de forma distinta, lo que genera contradiccién y
falta de predictibilidad por parte de los administrados.

Pregunta 2.- ¢{Cudles son los criterios sefialados en el Decreto Legislativo N2 1075 para determinar
la multa por infraccidon a los derechos marcarios?

Rsp.- Los criterios que se usan, entre otros, son los detallados en el art. 121 del DL 1075, tales como
el beneficio ilicito real o potencial de la comisidn de la infraccion; la probabilidad de deteccion de la
infraccidn; la modalidad y alcance del acto infractor; los efectos del acto infractor; la duracion en el
tiempo del acto infractor; la mala fe de la comisién del acto infractor.

Pregunta 3.- ¢{Qué criterios aplica la Comision de Signos Distintivos del Indecopi en la
determinacién de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones?
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Rsp.-
La CSD aplica los siguientes:

- El beneficio ilicito potencial.
- La probabilidad de deteccidn de la infraccion.
- Lamalafe.

Sin perjuicio de lo anterior, en algunas ocasiones se han incluido los efectos del acto infractor y la
duracion en el tiempo del acto infractor.

Pregunta 4.- {Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la
determinacién de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-
La SPI aplica los siguientes:

- El beneficio ilicito.

- Fin disuasivo.

- La Malafe.

- Tamaiio de la empresa.

Pregunta 5.- De acuerdo a lo sefialado en el articulo 121 del Decreto Legislativo N2 1075, ¢{Cual es
el caricter® de aplicacién de los criterios para determinar la multa por infraccion a los derechos
marcarios? ¢Por qué?

Rsp.-

El caracter es facultativo ya que la norma parte, en su encabezado, con la frase “tendrd en
consideracion”. Ello otorga la posibilidad de manejar, en todo caso, no sélo esos criterios sino
también otros que la autoridad considere.

Si bien ello es facultativo, es muy importante que dichos conceptos se encuentren bien definidos y
que su aplicacion se encuentra motivada en cada resolucién.

Pregunta 6.- {Qué fuentes? utilizan los 6rganos resolutivos del Indecopi para la determinacién de
la multa por infraccidn a los derechos marcarios en importaciones?
Rsp.-

Las fuentes que se utilizan para conocer el valor de los productos importados son paginas web,
constataciones de precios realizadas periddicamente, boletas de venta y/o facturas que puedan
formar parte del expediente.

L Entiéndase por caracter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).
2 Considérese fuente a aquel documento que sirve de informacion para calcular la multa (actas, paginas web,
recibos, facturas, entre otros).
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Pregunta 7.- {Como calcula la Comisién de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa
por la infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

El calculo que realiza la CSD se basa en identificar el precio de valor de mercado del producto
importado multiplicado por la cantidad del mismo.

Si los productos ingresaron al mercado (no hubo comiso) se duplica.

Si los productos no llegaron a culminar el tramite de la importacion, el resultado del calculo descrito
al inicio se divide entre 2.

Pregunta 8.- {Cémo calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto
de la multa por la infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

La SPI tiene en cuenta el valor FOB de los productos importados, el cual es multiplicado por la
cantidad (eso es el resultado de la infraccién), a ello se le suma un porcentaje por concepto de fin
disuasivo (dicho porcentaje es discrecional).

La SPI maneja un minimo de multa de 3 UIT.

Pregunta 9.- Para usted, ¢qué es el Principio de Razonabilidad y cudl es su finalidad dentro del
Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.-

El principio de razonabilidad es uno de los principios de la potestad sancionadora administrativa que
tiene como finalidad que la administracion actué dentro de los limites teniendo en cuenta la
proporcién que debe existir entre los medios a emplear y lo que se busca proteger, de manera tal
que los administrados no se vean afectados, innecesariamente, con sanciones desproporcionadas.

Pregunta 10.- ¢Hasta qué punto cumplen los érganos resolutivos del Indecopi la exigencia de
proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinacién de la multa por infraccion a
los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

No necesariamente dicho principio es cumplido debido a que en mayoria de casos no se evalua o
tiene en cuenta algunos criterios necesarios para poder determinar las multas.

Dichos criterios no son tomados en cuenta debido a que los mismos no se encuentran bien definidos
o porque simplemente no existen mayores datos en los expedientes que permitan valorar o analizar
con mayor amplitud todos los elementos a tener en cuenta antes de imponer una sancion.
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Pregunta 11.- ¢{Cual es la implicancia de la determinacidn de la multa establecida por los 6rganos
resolutivos del Indecopi a la infraccion de derechos marcarios referente a importaciones en el
Principio de Razonabilidad?

Rsp.-

Las multas establecidas tienen como finalidad generar un efecto disuasivo en los administrados; en
ese sentido, dicho efecto debe ser tenido en cuenta al momento de imponer una multa proporcional
y razonable.

Sin perjuicio de lo anterior, considero que los 6rganos resolutivos no pueden justificar sus sanciones
basandose unicamente en buscar un efecto disuasivo ya que, debido a ello, en algunos casos el
principio de razonabilidad se estaria viendo afectado, lo que podria llevar a que las multas sean
declaradas nulas.

Pregunta 12.- ¢{Desearia agregar algo a la entrevista?
Rsp.-

Seria bueno y necesario que los criterios para determinar una sancidn se encuentren determinados
claramente para que puedan ser aplicados de manera correcta y asi no se vulnere ninguno de los
principios del procedimiento sancionador y se genere cierta predictibilidad, la cual es necesaria en
este ambito.

Lima, 03 de febrero de 2017

/7
Erwin Joé€l Vargas Valladares Domenika-Pais Hi

Entrevistador Entrevistado
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Ficha de entrevista
(Servidor publico)

Titulo: “La determinacion de la multa de los érganos resolutivos del Indecopi por infraccién a los
derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)
Entrevistado: NADIA TARAZONA QUISPE

Cargo / Profesion / Grado Académico: ABOGADA

Institucion: INDECOPI

INTRODUCCION: “Los 6rganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi
establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el articulo 121 del Decreto Legislativo
N2 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisidn 486 de la
Comisidén de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. Si
bien la legislacion enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la
forma en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la
Comision de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, érganos resolutivos
del Indecopi, han adoptado lineamientos propios para la graduacion de las sanciones; en ese
sentido, dichos drganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al
momento de imponer la sancidn de multa.”

Pregunta 1.- {Cual es su experiencia profesional?
Rsp.-

Dentro de mi experiencia profesional, puedo mencionar que he laborado en el Area de
Infracciones de la Comisién de Signos Distintivos del Indecopi y actualmente me encuentro
realizando una pasantia en el Area de Marcas Contenciosas de la Comisién. Asimismo, he
asesorado empresas en materia de Propiedad Intelectual.

Pregunta 2.- ¢Cudles son los criterios sefalados en el Decreto Legislativo N2 1075 para
determinar la multa por infraccion a los derechos marcarios?

Rsp.-

Los criterios son los siguientes: a) el beneficio ilicito real o potencial de la comision de la
infraccion; b) la probabilidad de deteccion de la infraccion; c) la modalidad y el alcance del acto
infractor; d) los efectos del acto infractor; e) la duracidn en el tiempo del acto infractor; f) la
reincidencia en la comisién de un acto infractor; g) la mala fe en la comision del acto infractor.
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Pregunta 3.- ¢{Qué criterios aplica la Comision de Signos Distintivos del Indecopi en la
determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Los criterios para la graduacién de sanciones para temas de infraccion de marcas en las
importaciones son la verificacion del dafio causado, si es que el producto ingresase al mercado
peruano y el beneficio obtenido por la venta de dichos productos, en el sentido de venderse como
originales.

Pregunta 4.- {Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en
la determinacién de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?
Rsp.-

Los criterios aplicados por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual se basan en el valor FOB,
valor que se le asigna al producto declarado en la DAM al momento de ingresar a territorio
nacional. Sin embargo, el criterio dista del utilizado en la Comisién de Signos Distintivos, debido a
que en la Sala consideran que el producto no fue puesto en venta en el mercado.

Pregunta 5.- De acuerdo a lo sefialado en el articulo 121 del Decreto Legislativo N2 1075, ¢Cual
es el caricter’ de aplicacion de los criterios para determinar la multa por infraccién a los
derechos marcarios? ¢Por qué?

Rsp.-

El cardcter es obligatorio, porque los criterios de aplicacidn se cifien a lo establecido por el Decreto
Legislativo No. 1075.

Pregunta 6.- ¢Qué fuentes’ utilizan los 6rganos resolutivos del Indecopi para la determinacién
de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

En la Comision de Signos Distintivos del Indecopi, utilizan los precios de los productos en el
mercado, ya sean por paginas web, facturas, boletas, cotizaciones o realizando visitas de
verificacién de costos.

Pregunta 7.- ¢{Como calcula la Comision de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa
por la infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

1 .2 . o= n . . .
Entiéndase por caracter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).

2 P . . - P
Considérese fuente a aquel documento que sirve de informacion para calcular la multa (actas, paginas

web, recibos, facturas, entre otros).
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La Comision de Signos Distintivos, calcula el monto de la multa con el precio del producto original
en el mercado, asi los productos infractores no hayan salido al mercado, debido a que existe la
probabilidad del beneficio obtenido en caso de haber ingresado al mercado.

Pregunta 8.- ¢Cémo calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto
de la multa por la infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, calcula el monto de la multa con el
valor FOB declarado en la DAM y lo multiplica por la cantidad de los productos infractores.

Pregunta 9.- Para usted, équé es el Principio de Razonabilidad y cudl es su finalidad dentro del
Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.-

El principio de razonabilidad se basa en las decisiones de la autoridad administrativa, en el
presente caso, de la Comisidon de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual, cuando imponen sanciones, las cuales deben mantener la proporcién debida entre los
medios a emplear y los fines publicos que deba tutelar, a fin de obtener un resultado necesario
para la satisfaccion de su contenido.

Pregunta 10.- ¢{Hasta qué punto cumplen los érganos resolutivos del Indecopi la exigencia de
proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinacion de la multa por infraccién a
los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

En mi punto de vista, el Indecopi no cumplen debido que los valores de la multa al tener dos
criterios distintos tanto en la Comisién como en la Sala, generan perjuicios tanto al denunciado
porque las multas, en la mayoria de casos, son elevadas, lo cual no favorece a empresas pequefias
0 que recién se encuentran ingresando al mercado ya que pueden desaparecer su capital de
trabajo o caer en deudas y; al denunciante debido a que existe una proyeccién del monto de multa
mayor en una instancia y en la otra no.

Pregunta 11.- ¢Cual es la implicancia de las multas establecidas por los érganos resolutivos del
Indecopi a la infraccién de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de
Razonabilidad?

Rsp.-

En mi opinidn si existe una vulneracion al Principio de Razonabilidad al momento de determinar la
multa de parte de la Comisidn de Signos Distintivos del Indecopi, debido a que existe el perjuicio a
los denunciados por las multas excesivas, las cuales pueden generar deudas a dichas empresas con
las que resultaria imposible regresar al mercado o continuar con sus negocios. Asimismo, genera
también un perjuicio al denunciante debido a la expectativa de multa esperada en una instancia es
distinta a la otra.
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Pregunta 12.- ¢{Desearia agregar algo a la entrevista?

Rsp.-

Seria un gran aporte la posibilidad que tanto la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y la
Comisién de Signos Distintivos del Indecopi, unifiquen criterios con el fin de aplicar de forma
correcta el principio de razonabilidad y establecer multas justas.

Lima, 03 de febrero :ﬁe 2017

NADIA TARAZONA QUISPE

Entrevistador Entrevistado
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Ficha de entrevista
(Servidor publico)

Titulo: “La determinacion de la multa de los érganos resolutivos del Indecopi por infraccién a los
derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)
Entrevistado: Angel Aching Villanueva
Cargo: Especialista 2
Profesion: Abogado

Grado Académico: Titulado en derecho.

Institucidn: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual -
Indecopi

INTRODUCCION: “Los érganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi
establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el articulo 121 del Decreto Legislativo
N2 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. Si
bien la legislacién enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma
en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comision de
Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, érganos resolutivos del Indecopi,
han adoptado lineamientos propios para la graduacién de las sanciones; en ese sentido, dichos
organos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la
sancion de multa.”

Pregunta 1.- {Cudl es su experiencia profesional?

Rsp.- Trabajo en la Direccidn de Signos Distintivos, he visto temas relacionados a infracciones al
derecho de propiedad industrial (especificamente marcas) y actualmente laboro en la misma
Direccion viendo temas de actos modificatorios y de registro de marcas.

Pregunta 2.- ¢{Cuales son los criterios sefialados en el Decreto Legislativo N2 1075 para determinar
la multa por infraccién a los derechos marcarios?

Rsp.- Son los que se encuentran sefialados en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075. Son
los siguientes:

a) el beneficio ilicito real o potencial de la comisién de la infraccion;
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b) la probabilidad de deteccién de la infraccidn;

¢) la modalidad y el alcance del acto infractor;

d) los efectos del acto infractor;

e) la duracidn en el tiempo del acto infractor;

f) la reincidencia en la comisién de un acto infractor;

g) la mala fe en la comision del acto infractor.

Pregunta 3.- ¢{Qué criterios aplica la Comision de Signos Distintivos del Indecopi en la
determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Aplica el criterio del beneficio ilicito real o potencial de la comision de la infraccidn.

Pregunta 4.- ¢Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la
determinacion de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- La Sala también aplica el criterio del beneficio ilicito real o potencial de la comision de la
infraccidn

Pregunta 5.- De acuerdo a lo sefialado en el articulo 121 del Decreto Legislativo N2 1075, ¢{Cual es
el caracter! de aplicacion de los criterios para determinar la multa por infraccién a los derechos
marcarios? ¢Por qué?

Rsp.- Es obligatorio, ya que tanto la Comision de Signos Distintivos como la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual se cifien a los criterios ahi establecidos. Optar por criterios sin sustento
objetivo y legal, podria acarrear en la nulidad de las Resoluciones expedidas por dichos érganos.

Pregunta 6.- {Qué fuentes? utilizan los érganos resolutivos del Indecopi para la determinacién de
la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Realizan una busqueda de productos puestos a venta en internet, o realizan un trabajo de
campo con el fin de averiguar el precio de venta final al consumidor en los establecimientos en
donde se comercializan los productos materia de infraccion.

1 Entiéndase por caracter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).
2 Considérese fuente a aquel documento que sirve de informacion para calcular la multa (actas, paginas web,
recibos, facturas, entre otros).
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Pregunta 7.- ¢{Como calcula la Comisién de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa
por la infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Toman el precio de venta del producto puesto en el mercado y se multiplica por la cantidad
de productos que fueron importados y/o comisados por la Comisidn de Signos Distintivos.

Pregunta 8.- ¢{Como calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto
de la multa por la infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- La Sala calcula el monto de la multa teniendo como principal valor al valor FOB de los
productos, el mismo que es multiplicado por la cantidad de productos importados y/o comisados
por la Comision de Signos Distintivos.

Pregunta 9.- Para usted, ¢qué es el Principio de Razonabilidad y cual es su finalidad dentro del
Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.- El principio de razonabilidad se refiere principalmente al momento que la administracion
publica va a imponer una sancion, esta deberd actuar dentro de las facultades otorgadas vy
manteniendo la proporcion de los medios a emplear para la determinacion de la multa y viendo
siempre que la conducta no pueda volver a ser cometida resguardando asi el interés general.

Pregunta 10.- {Hasta qué punto cumplen los 6rganos resolutivos del Indecopi la exigencia de
proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinacién de la multa por infraccién a
los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Considero que la proporcionalidad no esta siendo cumplida por los drganos resolutivos,
entiéndase Comision de Signos Distintivos como drgano resolutivo, ya que al momento de
determinar el monto de la multa se basa en un valor (valor del producto) que no ha sido puesto
dentro de la cadena de comercio.

Pregunta 11.- ¢{Cual es la implicancia de la determinacion de la multa establecida por los 6rganos
resolutivos del Indecopi a la infraccion de derechos marcarios referente a importaciones en el
Principio de Razonabilidad?

Rsp.- Muchas veces la determinacion de la multa hacen que no se cumpla con el principio de
razonabilidad a cabalidad, ya que la al no usarse los medios idéneos para el establecimiento de la
multa, trae consigo que la facultad sancionadora por parte de los érganos resolutivos del Indecopi
se haga de manera arbitraria.
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Pregunta 12.- ¢{Desearia agregar algo a la entrevista?

Rsp.- Espero que con la presente entrevista y mas aln con el trabajo realizado por el entrevistador,
se pueda llegar a un consenso entre las instancias del Indecopi al momento de determinar la multa,
y con ello tener un criterio uniforme, predecible sobre la sancion que podria esperar un posible

infractor al derecho marcario.

Lima, 02 de febrero de 2017

Entrevistador
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Ficha de entrevista
(Servidor publico)

Titulo: “La determinacidn de la multa de los érganos resolutivos del Indecopi por infraccién a los
derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)
Entrevistado: KAREN GASTIABURU ALANIA

Cargo / Profesion / Grado Académico: ESPECIALISTA 1/ ABOGADA/ BACHILLER

Institucion: INDECOPI

INTRODUCCION: “Los 6rganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi
establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el articulo 121 del Decreto Legislativo
N2 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. Si
bien la legislacion enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma
en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comision de
Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, érganos resolutivos del Indecopi,
han adoptado lineamientos propios para la graduacion de las sanciones; en ese sentido, dichos
drganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la
sancion de multa.”

Pregunta 1.- ¢{Cual es su experiencia profesional?
Rsp.-

Soy abogada especializada en signos distintivos, con una experiencia profesional de 13 afios en dicha
especialidad.

Pregunta 2.- ¢{Cudles son los criterios sefalados en el Decreto Legislativo N2 1075 para determinar
la multa por infraccién a los derechos marcarios?

Rsp.-

Los criterios son los sefialados en el art. 121y no tienen caracter taxativo, entre ellos se encuentran
el beneficio ilicito, la probabilidad de deteccidn y los factores agravantes y atenuantes.

Pregunta 3.- {Qué criterios aplica la Comision de Signos Distintivos del Indecopi en la
determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-
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El beneficio ilicito, la probabilidad de deteccidn y factores agravantes y atenuantes.

Pregunta 4.- {Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la
determinacidn de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-
Generalmente el beneficio ilicito.

Pregunta 5.- De acuerdo a lo sefialado en el articulo 121 del Decreto Legislativo N2 1075, ¢{Cual es
el caracter® de aplicacién de los criterios para determinar la multa por infracciéon a los derechos
marcarios? ¢{Por qué?

Rsp.-

Los criterios establecidos en el articulo 121 no son de caracter taxativo ni tienen un orden de
prelacion, es facultad discrecional de la autoridad administrativa la utilizacién de los mismos.

Pregunta 6.- ¢Qué fuentes? utilizan los érganos resolutivos del Indecopi para la determinacién de
la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-
Se utilizan actas, paginas web, recibos, facturas, entre otros.

Pregunta 7.- ¢Como calcula la Comisidn de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa
por la infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-
Se calcula en base al beneficio ilicito que podria haber obtenido el infractor.

Pregunta 8.- {Como calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto
de la multa por la infraccidn a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-
Se calcula en base al beneficio ilicito que podria haber obtenido el infractor.

Pregunta 9.- Para usted, ¢qué es el Principio de Razonabilidad y cudl es su finalidad dentro del
Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.-

El principio de razonabilidad consiste que en la imposicién de sanciones la misma debe ser disuasiva
para el infractor pero al mismo tiempo debe ser proporcional al dafio cometido.

1 Entiéndase por caracter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).
2 Considérese fuente a aquel documento que sirve de informacion para calcular la multa (actas, paginas web,
recibos, facturas, entre otros).
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Su finalidad es tener caracter disuasorio para el infractor, es decir que no le resulte mas beneficioso
el pago de la multa que la comisién de una infraccion.

Pregunta 10.- ¢{Hasta qué punto cumplen los 6rganos resolutivos del Indecopi la exigencia de
proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinacién de la multa por infraccién a
los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

En la medida que toman como criterio el beneficio ilicito obtenido, entonces si se cumple el principio
de razonalidad.

Pregunta 11.- {Cual es la implicancia de la determinacidn de la multa establecida por los 6érganos
resolutivos del Indecopi a la infraccion de derechos marcarios referente a importaciones en el
Principio de Razonabilidad?

Rsp.-

La determinacion de la multa cumple con el principio de razonabilidad dado que utiliza como criterio
el beneficio ilicito obtenido por el infractor. En ese sentido tiene fines disuasivos puesto que el
infractor (importador) entendera que le resultara gravoso importar y posteriormente comercializar
productos falsificados.

Pregunta 12.- {Desearia agregar algo a la entrevista?
Rsp.-

Si, que la facultad discrecional de la autoridad en la imposicién de multas no es arbitraria dado que
debe tener fundamentos que justifiquen la imposicion de una determinada sancién.

Lima, 03 de febrero de 2017

/
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Erwig:Jo’el Vargas Valladares /Karen Gastiaburu Alania

YW ///

Entrevistador Entrevistado
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Ficha de entrevista
(Servidor publico)

Titulo: “La determinacién de la multa de los 6rganos resolutivos del Indecopi por infraccion a los
derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)
Entrevistado: Patricia Jara
Cargo / Profesién / Grado Académico: Ejecutivo 2, abogada, titulada

Institucidn: Mis respuestas en la presente entrevista son a modo personal, no en representacién
de ninguna institucion.

INTRODUCCION: “Los érganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi
establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el articulo 121 del Decreto Legislativo
N¢ 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisidon 486 de la
Comisiéon de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. Si
bien la legislacion enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma
en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comision de
Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, érganos resolutivos del Indecopi,
han adoptado lineamientos propios para la graduacion de las sanciones; en ese sentido, dichos
drganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la
sancion de multa.”

Pregunta 1.- {Cual es su experiencia profesional?
Rsp.-
Trabajo 9 afios en el area de la DSD y veo tramite y emito resoluciones.

Pregunta 2.- {Cudles son los criterios seiialados en el Decreto Legislativo N2 1075 para determinar
la multa por infraccion a los derechos marcarios?

Rsp.-
Los sefialados en el articulo 121.

Pregunta 3.- ¢Qué criterios aplica la Comision de Signos Distintivos del Indecopi en la
determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

El beneficio ilicito que lo determinamos por el valor de producto en el mercado por cantidad de los
mismos.
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Pregunta 4.- ¢Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la
determinacion de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-
El beneficio ilicito calculado por el valor FOP por cantidad de productos.

Pregunta 5.- De acuerdo a lo seiialado en el articulo 121 del Decreto Legislativo N2 1075, ¢{Cual es
el caracter! de aplicacion de los criterios para determinar la multa por infraccion a los derechos
marcarios? ¢Por qué?

Rsp.-
Se aplica facultativamente.

Pregunta 6.- ¢{Qué fuentes? utilizan los érganos resolutivos del Indecopi para la determinacién de
la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Informacidn que proparcione veracidad respecto del valor en el mercado del producto y la cantidad
de los mismos, que se verifica de los medios probatorios que obran en el expediente.

Pregunta 7.- {Como calcula la Comisién de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa
por la infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-
Identificar el valor en el mercado del producto y multiplicarlo por la cantidad.

Pregunta 8.- ¢Como calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto
de la multa por la infraccidn a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-
Valor FOB establecido en la DAM multiplicado por la cantidad.

Pregunta 9.- Para usted, équé es el Principio de Razonabilidad y cudl es su finalidad dentro del
Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.-

Entiendo que las sanciones deben resultar adecuadas con la finalidad que se busca obtener, no
resultando desproporcionadas.

! Entiéndase por carécter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).
2 Considérese fuente a aquel documento que sirve de informacién para calcular la multa (actas, paginas web,
recibos, facturas, entre otros).
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Pregunta 10.- {Hasta qué punto cumplen los 6rganos resolutivos del Indecopi la exigencia de
proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinacién de la multa por infraccion a
los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-
En todos los casos se busca la proporcionalidad en la imposicion de la multa.

Pregunta 11.- ¢(Cudl es la implicancia de la determinacion de la multa establecida por los 6rganos
resolutivos del Indecopi a la infraccion de derechos marcarios referente a importaciones en el
Principio de Razonabilidad?

Rsp.-

No habria ninguna implicancia al determinar la multa, ya que se evita vulnerar la proporcionalidad.
Pregunta 12.- ¢{Desearia agregar algo a la entrevista?

Rsp.-

No

Lima, 03 de febrero de 2017

Erwin“(l/ e

'Varga/s/\’lalladares Patricia Jara

Entrevistador Entrevistado
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Ficha de entrevista
(Servidor publico)

Titulo: “La determinacion de la multa de los 6rganos resolutivos del Indecopi por infraccion a los
derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)
Entrevistado: ANDREA LIZETT HERNANDEZ GONZALES-MUGABURU

Cargo / Profesién / Grado Académico: EJECUTIVO 2/ABOGADA/SUPERIOR

Institucion: INDECOPI

INTRODUCCION: “Los 6rganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi
establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el articulo 121 del Decreto Legislativo
Ne 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisidn 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. Si
bien la legislacion enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma
en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comision de
Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, drganos resolutivos del Indecopi,
han adoptado lineamientos propios para la graduacién de las sanciones; en ese sentido, dichos
drganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la
sancion de multa.”

Pregunta 1.- {Cual es su experiencia profesional?
Rsp.-

Laboro en la Direccién de Signos Distintivos del Indecopi desde enero del 2008 y desde febrero de
2011 me desempefio como ejecutivo 2 del area de Infracciones de la referida Direccidn, area
encargada principalmente de evaluar, tramitar y resolver en primera instancia los procedimientos
iniciados de parte o de oficio que involucren afectacion de derechos de propiedad intelectual.

Pregunta 2.- ¢{Cudles son los criterios sefialados en el Decreto Legislativo N2 1075 para determinar
la multa por infraccion a los derechos marcarios?

Rsp.- Los sefialados en el articulo 121 del D.L 1075.

Pregunta 3.- ¢{Qué criterios aplica la Comision de Signos Distintivos del Indecopi en la
determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

El beneficio ilicito determinado por el valor de producto en el mercado por cantidad de los mismos.
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Pregunta 4.- {Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la
determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-
El beneficio ilicito en base al valor FOB del producto.

Pregunta 5.- De acuerdo a lo sefialado en el articulo 121 del Decreto Legislativo N2 1075, ¢Cual es
el caracter! de aplicacién de los criterios para determinar la multa por infraccién a los derechos
marcarios? ¢{Por qué?

Rsp.-
Es de caracter supletorio.

Pregunta 6.- {Qué fuentes? utilizan los érganos resolutivos del Indecopi para la determinacion de
la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Nos basamos en los medios probatorios que obran en el expediente, los cuales han podido ser
proporcionados por las partes o recabados de oficio por la Autoridad Administrativa.

Pregunta 7.- ¢{Como calcula la Comision de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa
por la infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-
Se multiplica el nimero de los productos por el valor del producto infractor en el mercado.

Pregunta 8.- ¢{Como calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto
de la multa por la infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-
Se multiplica el nimero de los productos por el valor FOB del producto infractor.

Pregunta 9.- Para usted, ¢qué es el Principio de Razonabilidad y cudl es su finalidad dentro del
Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.-

El principio de razonabilidad busca guardar la proporcidn entre la conducta sancionada y la sancién
impuesta consecuencia de dicha conducta. La finalidad de dicho principio es que no se afecten
indebidamente, es decir con una multa desproporcionada al sancionado.

L Entiéndase por caracter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).
2 Considérese fuente a aquel documento que sirve de informacion para calcular la multa (actas, paginas web,
recibos, facturas, entre otros).
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Pregunta 10.- ¢{Hasta qué punto cumplen los érganos resolutivos del Indecopi la exigencia de
proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinacién de la multa por infraccion a
los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

En la medida que el cdlculo de la multa obedece a una operacion matematica que busca objetivizar
el referido célculo, la exigencia de proporcionalidad del principio de razonabilidad se busca y aplica
en todos los casos de determinacion de multa.

Pregunta 11.- ¢{Cual es la implicancia de la determinacion de la multa establecida por los érganos
resolutivos del Indecopi a la infraccion de derechos marcarios referente a importaciones en el
Principio de Razonabilidad?

Rsp.-
La implicancia radica en no efectuar calculos que no respeten en principio de razonabilidad.

Pregunta 12.- ¢{Desearia agregar algo a la entrevista?

Rsp.-
No.
Lima, 03 de febrero de 2017
/// /,/ Cufl u 17?'
Erwin, Joel Vargas Valladares Andrea—kizéttHe%nd;yGonzal \5 —Mugaburu

/

Entrevistador /"" Entrevistado
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/
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Ficha de entrevista
(Servidor publico)

Titulo: “La determinacién de la multa de los érganos resolutivos del Indecopi por infraccién a los
derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)
Entrevistado: Elizabeth Lovera Valenzuela

Cargo / Profesion / Grado Académico: Ejecutivo 1 — Abogada - Titulada

Institucion: INDECOPI

INTRODUCCION: “Los 6rganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi
establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el articulo 121 del Decreto Legislativo
N2 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la
Comisidn de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. Si
bien la legislacién enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma
en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comision de
Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, drganos resolutivos del Indecopi,
han adoptado lineamientos propios para la graduacion de las sanciones; en ese sentido, dichos
érganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la
sancion de multa.”

Pregunta 1.- ¢{Cuadl es su experiencia profesional?

Rsp.- Desde finales de 2008 a inicios del 2010 me desempefie como practicante en el area de marcas
no contenciosas de la Direccién de Signos Distintivos. Posteriormente, estuve un afio y medio
desempefidndome como asistente de la misma drea, llevando el trdmite de los expedientes y
resolviendo reconsideraciones. Desde finales del 2012 trabajo en el area de infracciones de la
mencionada direccidn.

Pregunta 2.- ¢{Cudles son los criterios sefialados en el Decreto Legislativo N2 1075 para determinar
la multa por infraccién a los derechos marcarios?

Rsp.- El articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 establece un listado de criterios no taxativos
para la determinacién de sancién, los mismos que —segun el propio decreto— podrén ser utilizados
para graduar la multa.

Pregunta 3.- ¢Qué criterios aplica la Comision de Signos Distintivos del Indecopi en la
determinacién de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Se toman en consideracidn las siguientes situaciones:



UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

- Si se trata de un caso de inminencia de importacion (esta situaciéon se verifica,
principalmente, en los envios postales).

- Siseimportd y la mercaderia pudo ser oportunamente comisada; es decir, que no llegd a
manos de importador, por lo que la misma no ingresé al mercado.

- Sise importd y la mercaderia ingreso a los circuitos comerciales.

La graduacién de la multa dependerd de la situacidn que se haya presentado, siendo la mas grave
la altima descrita. También dependerd de la cantidad de productos infractores, tomando en
consideracion el valor en el mercado de los mismos.

Habra casos en que se tendré en consideracion algin documento ofrecido por las partes a efectos
de argumentar o desvirtuar la comision de la infraccion.

Pregunta 4.- {Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la
determinacion de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Tengo conocimiento que, a diferencia de la Comision, la Sala gradda la multa tomando en
cuenta —entre otros aspectos— el valor FOB de los productos materia de infraccién.

Pregunta 5.- De acuerdo a lo sefialado en el articulo 121 del Decreto Legislativo N2 1075, é{Cual es
el caracter! de aplicacién de los criterios para determinar la multa por infraccion a los derechos
marcarios? ¢Por qué?

Rsp.- De acuerdo a la redaccidn de dicho articulo, el criterio es obligatorio; no obstante, se le faculta
a la comisién la posibilidad de considerar otros criterios que no taxativos en la norma.

Pregunta 6.- ¢Qué fuentes? utilizan los érganos resolutivos del Indecopi para la determinacién de
la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- En la gran mayoria de los casos, los documentos que constan en el expediente suelen ser las
declaraciones aduaneras de mercancias y las facturas comerciales de los productos infractores.
Ademas, a efectos de determinar el valor de mercado, la Comision tiene en cuenta actas de
verificacién de productos de caracteristicas similares, obtenidos en tiendas fisicas o virtuales.

Pregunta 7.- {Como calcula la Comisidn de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa
por la infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- En casos que no presentan particularidades, a través de una operacion aritmética en la que
multiplica los productos por su valor en el mercado, lo cual se divide entre la UIT del afio,
incrementandose el importe de la multa si los productos fueron puestos en el mercado.

Pregunta 8.- ¢{Cémo calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto
de la multa por la infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

! Entiéndase por carécter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).
2 Considérese fuente a aquel documento que sirve de informacién para calcular la multa (actas, paginas web,
recibos, facturas, entre otros).
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Rsp.- Sé que tiene en cuenta su valor FOB. Desconozco sobre otras particularidades del método
usado por la Sala.

Pregunta 9.- Para usted, équé es el Principio de Razonabilidad y cual es su finalidad dentro del
Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.- El principio de razonabilidad sirve para adecuar la actuacion de la administracion de modo que
ésta ejerza sus facultades al momento de crear, calificar, imponer sanciones o restringir derechos
de modo afecte la esfera del administrado lo estrictamente necesario para cumplir su objetivo; es
decir, que evite la comision de la conducta infractora.

Pregunta 10.- ¢Hasta qué punto cumplen los érganos resolutivos del Indecopi la exigencia de
proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinacién de la multa por infraccion a
los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Entiendo que intentan respetar los criterios establecidos en las normas respectivas y los
principios correspondientes.

Pregunta 11.- ¢{Cual es la implicancia de la determinacion de la multa establecida por los 6rganos
resolutivos del Indecopi a la infraccion de derechos marcarios referente a importaciones en el
Principio de Razonabilidad?

Rsp.- Los efectos de la multa en general deben ser disuasivos; no obstante, de transgredir el
principio mencionado las multas establecidas pueden resultar confiscatorias, lo cual escapa de la
esfera de lo legal.

Pregunta 12.- ¢{Desearia agregar algo a la entrevista?

Rsp.- No.
Lima, 06 de febrero de 2017
vy
7’
’ //[
Erwinéoel)iérgas alladares Elizabeth Lovera alenzuela

Entrevistador Entrevistado



Anexo 4

GUIA DE ENTREVISTA A ESPECIALISTA

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

Ficha de entrevista
(Especialista)

Titulo: “La determinacion de la muita de los érganos resolutivos del Indecopi por infraccién a los
derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)
Entrevistado:

Grado / Profesién / Grado Académico:

Institucién:

INTRODUCCION: “Los 6rganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi
establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el articulo 121 del Decreto Legislativo
N2 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comtin sobre Propiedad Industrial. Si
bien la legislacion enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma
en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comision de
Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, érganos resolutivos del Indecopi,
han adoptado lineamientos propios para la graduacidn de las sanciones; en ese sentido, dichos
drganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la
sancién de muita.”

Pregunta 1.- {Cudl es su experiencia profesional?

Rsp.-

Pregunta 2.- ¢{ Cudles son los criterios sefialados en el Decreto Legisiativo N2 1075 para determinar
la multa por infraccidn a los derechos marcarios?

Rsp.-
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Pregunta 3.- ¢Qué criterios aplica la Comisi6n de Signos Distintivos del Indecopi en la
determinacién de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 4.- ¢Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopien la
determinacién de la multa por infracci6n a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 5.- De acuerdo a lo sefialado en el articulo 121 del Decreto Legislativo N2 1075, ¢Cudl es
el cardcter 1de aplicacién de los criterios para determinar la multa por infraccidn a los derechos
marcarios? ¢Por qué?

Rsp.-

! Entiéndase por caracter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio}.
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Pregunta 6.- ¢ Qué fuentes? utilizan los 6rganos resolutivos del Indecopi para la determinacién de
la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 7.- {Qué opina sobre la remision a fuentes diversas para el caiculo de la muita por
infraccién a fos derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 8.- Para usted, ¢Qué fuente es idénea para la determinacién de la multa por infraccién
a los derechos marcarios en importaciones? ¢Por qué?

Rsp.-

2 Considérese fuente a aquel documento que sirve de informacion para calcular la multa (actas, péginas web,
recibos, facturas, entre otros).
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Pregunta 9.- §Cémo calcula la Comisién de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa
por la infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 10.- ¢Como calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto
de la multa por la infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 11.- Para usted, {qué es el Principio de Razonabilidad y cudl es su finalidad dentro del
Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.-
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Pregunta 12.- ¢Hasta qué punto cumplen los érganos resolutivos del Indecopi la exigencia de
proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinacion de la multa por infraccién a
los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 13.- {Cudl es la implicancia de las multas establecidas por los 6rganos resolutivos del
Indecopi a la infraccidn de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de
Razonabilidad?

Rsp.-

Pregunta 14.- Desde su experiencia, ¢{c6mo se deberia determinar la multa por infraccién a los
derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-
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Pregunta 15.- {Desearia agregar algo a la entrevista?

Rsp.-

Lima, .coceene

Erwin Joel Vargas Valladares

Entrevistador
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Ficha de entrevista
(Especialista)

Titulo: “La determinacién de la multa de los 6rganos resolutivos del Indecopi por infraccion a los
derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)
Entrevistado: CARLOS VELARDE ALIAGA

Grado / Profesion / Grado Académico: ABOGADO ESPECIALISTA EN PROPIEDAD INTELECTUAL Y
PROTECCION DEL CONSUMIDOR.

Institucion: PARTICULAR

INTRODUCCION: “Los 6rganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi
establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el articulo 121 del Decreto Legislativo
Ne 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. Si
bien la legislacion enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma
en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comisién de
Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, drganos resolutivos del Indecopi,
han adoptado lineamientos propios para la graduacidn de las sanciones; en ese sentido, dichos
drganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la
sancién de multa.”

Pregunta 1.- ¢Cual es su experiencia profesional?

Rsp.- Abogado especialista en Propiedad Intelectual y docente en la Universidad César Vallejo —Lima
Norte. Abogado de empresas que ostentan la titularidad de marcas reconocidas en el Pert y el
mundo. Representante en denuncias por infraccion a los derechos marcarios ante el Indecopi.

Pregunta 2.- ¢{Cuadles son los criterios sefialados en el Decreto Legislativo N2 1075 para determinar
la multa por infraccién a los derechos marcarios?

Rsp.- El beneficio ilicito real o potencial de la comision de la infraccidn; la probabilidad de deteccién
de la infraccidn; la modalidad y el alcance del acto infractor; los efectos del acto infractor; la
duracién en el tiempo del acto infractor; la reincidencia en la comision de un acto infractor, y ; la
mala fe en la comisién del acto infractor.

Pregunta 3.- ¢{Qué criterios aplica la Comision de Signos Distintivos del Indecopi en Ia
determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- La Comisidon de Signos Distintivos del Indecopi aplica inicamente el beneficio ilicito real o
potencial de la comision de la infraccidn.
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Pregunta 4.- {Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la
determinacidn de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi aplica el beneficio ilicito real o
potencial de la comisidn de la infraccidn, la conducta procesal y la gravedad de la infraccidon

Pregunta 5.- De acuerdo a lo sefialado en el articulo 121 del Decreto Legislativo N2 1075, ¢Cual es
el caricter de aplicacién de los criterios para determinar la multa por infraccién a los derechos
marcarios? ¢Por qué?

Rsp.- Atendiendo a una interpretacion literal y sistematica de los criterios para la determinacién de
la multa, el cardcter de aplicacién es obligatoria.

Pregunta 6.- {Qué fuentes? utilizan los érganos resolutivos del Indecopi para la determinacién de
la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Los érganos resolutivos se remiten a diversas fuentes, como son las boletas, facturas, actas de
verificacion de precios, paginas web (Ejm.: mercado libre, linio, entre otros).

Pregunta 7.- {Qué opina sobre la remision a fuentes diversas para el calculo de la multa por
infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Opino que la remisién a fuentes diversas genera arbitrariedad, toda vez que los drganos
resolutivos del Indecopi se basan en precios del mercado de productos originales y, por otro lado,
de productos falsificados, lo cual genera que ciertas procedimientos homogéneos sean resueltos
(aplicacion de multa) de forma distinta.

Pregunta 8.- Para usted, ¢{Qué fuente es idonea para la determinacion de la multa por infraccién
a los derechos marcarios en importaciones? ¢{Por qué?

Rsp.- En lo particular, considero que la fuente iddnea para los casos de importacion es el precio FOB
declarado por la importadora, toda vez que la remision a otras fuentes genera arbitrariedad.

Pregunta 9.- ¢{Como calcula la Comision de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa
por la infraccién a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- La Comisidn de Signos Distintivos del Indecopi calcula el monto de la multa sobre el precio en
el mercado del producto infractor por la cantidad de dichos productos.

Pregunta 10.- ¢Como calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto
de la multa por la infraccion a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi calcula el monto de la multa sobre
el precio FOB por la cantidad de los productos importados.

1 Entiéndase por caracter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).
2 Considérese fuente a aquel documento que sirve de informacion para calcular la multa (actas, paginas web,
recibos, facturas, entre otros).
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Pregunta 11.- Para usted, ¢qué es el Principio de Razonabilidad y cual es su finalidad dentro del
Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.- El Principio de Razonabilidad es aquella garantia que tienen los administrados para que la
autoridad competente sancione de forma proporcional un acto contrario a las normas de la materia.
La finalidad de dicho principio es generar una correcta determinacion de la sancion con relacién a
la infraccion cometida.

Pregunta 12.- ¢{Hasta qué punto cumplen los érganos resolutivos del Indecopi la exigencia de
proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinacién de la multa por infraccion a
los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- No se cumple la exigencia de proporcionalidad en la determinacion de la multa por infraccion
a los derechos marcarios en importaciones, ya que no se aplica integramente los criterios
establecidos en el articulo 121 del DL 1075. En consecuencia, no se podra calcular la multa teniendo
en consideracion la reincidencia u otros hechos importantes en el procedimiento.

Pregunta 13.- ¢Cual es la implicancia de la determinacion de la multa establecida por los érganos
resolutivos del Indecopi a la infraccion de derechos marcarios referente a importaciones en el
Principio de Razonabilidad?

Rsp.- La determinacién de la multa establecida por los drganos resolutivos del Indecopi genera
transgresion al Principio de Razonabilidad, toda vez que la observancia de dicha garantia es
obligatoria para la graduar la multa. Ademas, dicha determinacion de la multa tiene que
establecerse conforme a los hechos suscitados en los procedimientos.

Pregunta 14.- Desde su experiencia, {como se deberia determinar la multa por infraccién a los
derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Considero que, de acuerdo a la propuesta realizada por el Indecopi en el afio 2012, la
determinacion de la multa debe obedecer a estandares pre establecidos por la norma, ya sea por
calculos matematicos o los criterios ya sean cuantificados en parametros.

Pregunta 15.- ({Desearia agregar algo a la entrevista?

Rsp.- La rama del derecho de propiedad intelectual es una rama nueva, en tal sentido, la misma
norma se encuentra en paiales. Es por ello que, considero que el presente trabajo de
investigacion ayudara a la alimentacidn de nuevos criterios para la determinacién de la multa en

importaciones. y

Lima, 03/¢e'"f4brero de 2017
J'

//{/ j i ‘:’ |
Erwindoel Vargas/Valladares Carlps \jelard Aliaga

Entrevistador / Entrevistado



Anexo 5

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES DE LA COMISION DE SIGNOS
DISTINTIVOS

1. DESCRIPCION GENERAL

Numero de Expediente

Numero de Resolucion

Organo Administrativo
Competente

Denunciante

Denunciada

Materia

2. MARCAS BASE DE DENUNCIA

MARCA CLASE CERTIFICADO

3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

4. ANALISIS DEL CASO

5. DETERMINACION DE LA MULTA
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar como los érganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items SI NO

1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion.

2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion.

3. Se aplico la modalidad y el alcance del acto infractor.

4. Se aplico los efectos del acto infractor.

5. Se aplico la duracion en el tiempo del acto infractor.

6. Se aplico la reincidencia del acto infractor.

7. Se aplico la mala fe del acto infractor.

8. Oftros.

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los 6rganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el ano 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items SI NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio de la

comision de la infraccion.

Describir el calculo
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2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de

deteccion de la infraccion.

Describir el calculo

3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto

infractor.

Describir el calculo

5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo

del acto infractor.

Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto

infractor.

Describir el calculo

8. Otros.

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:
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Anexo5-A

ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

Numero de Expediente

623183-2015

Numero de Resolucion

3317-2016/CSD-INDECOPI

Organo Administrativo | Comision de Signos Distintivos
Competente
Denunciante S.TOUSSL.
IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA LIBRA’S
. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
Denunciada LIMITADA.
Nateria Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos

2. MARCAS BASE DE DENUNCIA

MARCA CLASE CERTIFICADO
% 4 s 14 130609
e
(2
¥Zﬁ§ 14 190820
:;J «~ 14 190824
\//, \\ h
£ )
—_— 14 130608
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3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

4. ANALISIS DEL CASO

v"  Respecto a las marcas inscritas con certificados N° 130608 y N° 130609:

Respecto al primero, tercero y cuarto signo objeto de cuestionamiento, dada la
identidad entre determinados productos a los que aluden los signos en conflicto, asi
como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisién concluy6 que éstos
resultaban semejantes. En ese sentido, se acredité que la denunciada habria
infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurandose los
actos previstos en el articulo 155, literal d) de la Decision 486.

Respecto al segundo signo objeto de cuestionamiento, la Comisién determiné que
los signos en conflicto no son semejantes y, en consecuencia, no resultaban
confundibles entre si.

v" Respecto a las marcas inscritas con certificados N° 190820 y N° 190824

Respecto al primero, tercero y cuarto signo objeto de cuestionamiento, la Comision
determind que los signos en conflicto no son semejantes y, en consecuencia, no
resultaban confundibles entre si.

Respecto al segundo signo objeto de cuestionamiento, dada la identidad entre
determinados productos a los que aluden los signos en conflicto, asi como las
semejanzas existentes entre los mismo, la Comision concluy6 que éstos resultaban
confundibles. En ese sentido, se acreditd6 que la denunciada habria infringido los
derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurandose los actos

previstos en el articulo 155, literal d) de la Decisién 486.
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5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Comisién de Signos Distintivos tuvo en

consideracion lo siguiente:

v' La importacion por parte de la denunciada de articulos de bisuteria con signos

similares a las marcas de la denunciante.

La existencia de 217 (doscientos diecisiete) articulos de bisuteria, segun acta de

diligencia de inspeccion.

Conforme a la constatacion realizada en el establecimiento comercial ubicado en Jr.
Cusco N° 716, Cercado de Lima, se consideré como precio de venta promedio en el
mercado de los articulos de bisuteria la suma de S/. 80.00 (ochenta soles), precio
que habria sido verificado respecto de articulos de bisuteria de similar naturaleza y
caracteristicas a aquellos que son materia de la denuncia. En ese sentido, se
establecié que el valor estimado de la mercaderia por la comercializacién de los
citados productos, ascendia a S/. 17, 360.00 (diecisiete mil trescientos sesenta

soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisién de Signos Distintivos consideré que el

monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 05 (cinco) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar cémo los érganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N°® 1075 para la

determinacion de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items Sl NO
1. Se aplicé el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X
2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplico la modalidad y el alcance del acto infractor. X
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4. Se aplicé los efectos del acto infractor. X
5. Se aplicé la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala del acto infractor. X
8. Otros. X

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los érganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el aiio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items Sli NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.

Describir el calculo

Se calculé el monto de la multa, por infraccion a los derechos
marcarios, teniendo en consideracion el valor de Ia
comercializacion de los articulos de bisuteria, para estimar el
beneficio ilicito de la comision de la infraccion.

La fuente para obtener el valor en el mercado del producto
infractor fue un acta de constatacion de precios en un

establecimiento comercial.

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de X

deteccion de la infraccion.

Describir el calculo

3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el X

alcance del acto infractor.

Describir el calculo
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4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto

infractor.

Describir el calculo

5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo

del acto infractor.

Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto

infractor.

Describir el calculo

8. Otros.

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:

v" Declarar fundada la denuncia.
v' Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 05 (cinco) UIT.

v" Prohibir a la denunciada el uso de los signos infractores, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,

para distinguir articulos de bisuteria.

v Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

v' Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
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Anexo5-B
ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

594234-2014

Numero de Expediente

Niiiets de Resslucitn 3324-2016/CSD-INDECOPI

Organo Administrativo | Comisién de Signos Distintivos
Competente
Denunciante NEW ERA CAP CO., INC.
Denunciada KROXVIK IMPORT EXPORT S.A.C.
Materia Denuncia por infraccién en materia de signos distintivos
2. MARCAS BASE DE DENUNCIA
CLASE CERTIFICADO
25 198288
25 196723

25 197684
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3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

4. ANALISIS DEL CASO

Dada la igualdad entre determinados productos a los que se refieren los signos en
conflicto, asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisién concluy6
que éstos resultaban confundibles. En ese sentido, se acredité que la denunciada habria
infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante en relacién a los actos
dispuestos en los literales a) y c) del articulo 155 de la Decisién 486. Asimismo, se
acreditdé que la denunciada habria infringido derechos de propiedad industrial de la
denunciante, configurandose los actos previstos en el articulo 155, literal d) de la Decisién
486.

5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Comisién de Signos Distintivos tuvo en

consideracion lo siguiente:
v La importacion por parte de la denunciada de los productos infractores.

v/ La importacion de la denunciada de 340 (trescientos cuarenta) gorros identificados

con el signo infractor.

v Conforme a la constatacion realizada en la Galeria Cinco Continentes, stand 1284,
ubicada entre la Av. Abancay 1099 y Jiron Montevideo 665, Cercado de Lima, se
considerd que los gorros tienen un precio unitario de venta de S/. 30.00 (treinta soles),

precio que habria sido verificado respecto de productos (gorros) de similar naturaleza

y caracteristicas a aquellos que son materia de la denuncia. En ese sentido, se tuvo
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que por la comercializacion de todos los gorros se habria podido obtener una suma

ascendente a S/. 10, 200.00 (diez mil doscientos nuevos soles).

v' La conducta de la denunciada que no fue faciimente detectable hasta el momento en
que se realizo la verificacion fisica de la mercaderia, toda vez que la denunciada

declaré los productos importados con el signo MOIXX.

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comision de Signos Distintivos consider6 que el
monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 1.5 (una y media) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar cémo los 6rganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacion de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items sl NO
1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X
2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplico la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplico la duracién en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplicé la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Otros. X

Describir los criterios
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los érganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items SI NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.

Describir el calculo

Se calcul6é el monto de la multa, por infraccién a los derechos
marcarios, teniendo en consideracion el valor de |la
comercializacion de los gorros, para estimar el beneficio ilicito de
la comisién de la infraccion.

La fuente para obtener el valor en el mercado del producto

infractor fue un acta de constatacion de precios en un

establecimiento comercial.

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de X
deteccion de la infraccion.
Describir el calculo No se realizé una cuantificacion.
3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el X
alcance del acto infractor.
Describir el calculo
4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto X
infractor.
Describir el calculo
5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo X
del acto infractor.
Describir el calculo
6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto X
infractor.

Describir el calculo
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7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X

infractor.

Describir el calculo

8. Otros. X

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:

v Declarar fundada la denuncia.
v/ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 1.5 (una y media) UIT.

v" Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,

para distinguir gorros.

v Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

v" Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
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Anexo5-C
ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

669773-2016

Nuamero de Expediente

Niinets: da Resslucion 2904-2016/CSD-INDECOPI

Organo Administrativo | Comision de Signos Distintivos
Competente

Denunciante CARTIER INTERNATIONAL AG.

ROLANDO APUMAYTA VILLEGAS

Denunciado
Materia Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos
2. MARCAS BASE DE DENUNCIA
CLASE CERTIFICADO
14 51621

s 14 10555
J/antor de Cartier

la doiia DE CARTIER 1 120105

CARTIER 14 13933

CALIBRE DE CARTIER 14 162218
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3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

4. ANALISIS DEL CASO

Dado que los productos con los que se emplea el signo objeto de cuestionamiento
guardan identidad y/o se encuentran vinculado con algunos productos que distinguen las
marcas registradas base de la denunciada, asi como el hecho que entre los mismos
existan semejanzas, la Comision concluyé que los signos resultaban confundibles entre
si. En ese sentido, se acredité que el denunciado habria infringido los derechos de
propiedad industrial de la denunciante, configurandose los actos previstos en el articulo

155 inciso d), de la Decision 486.

5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Comisiéon de Signos Distintivos tuvo en

consideracion lo siguiente:
v’ La importacion por parte de la denunciada de los productos infractores.

v La importacion de la denunciada de 180 (ciento ochenta) anillos que fueron materia

de comiso.

v Conforme al acta de constatacion realizada en el Centro Comercial Polvos Azules
(block 38, tienda 14, pasaje 14, 1era tienda mano izquierda), La Victoria, se verifico
que los anillos de similar caracteristicas a los productos materia del caso, son
comercializados a S/. 30.00 (treinta soles). En ese sentido, se tuvo que por la
comercializacion de todos los productos infractores se habria podido obtener una

suma ascendente a S/. 5,400.00 (cinco mil cuatrocientos soles).
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Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comision de Signos Distintivos consideré que el
monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 01 (una) Unidad Impositiva Tributaria.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar cémo los drganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N°® 1075 para la

determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items Si NO

1. Se aplicé el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplicé la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplicé la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Otros. X

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los érganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.
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Marcar

items Sl NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion. .

Describir el calculo

Se calculé el monto de la multa, por infraccion a los derechos
marcarios, teniendo en consideracion el valor de Ia
comercializacion de los anillos, para estimar el beneficio ilicito de
la comisién de la infraccion.

La fuente para obtener el valor en el mercado del producto

infractor fue un acta de constatacion de precios en un

establecimiento comercial.

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de X
deteccion de la infraccion.
Describir el calculo
3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el X
alcance del acto infractor.
Describir el calculo
4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto X
infractor.
Describir el calculo
5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo X
del acto infractor.
Describir el calculo
6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto X
infractor.
Describir el calculo
7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X
infractor.

Describir el calculo
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8. Otros. X

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:

v" Declarar fundada la denuncia.
v" Sancionar al denunciado con una multa equivalente a 01 (una) UIT.

v Prohibir al denunciado el uso del signo infractor, de forma aislada o conjuntamente
con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir

anillos.

v Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

v" Disponer que el denunciado asuma el pago de las costas y costos.
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Anexo 5-D

ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1.

Numero de Expediente

DESCRIPCION GENERAL

671022-2016

Numero de Resolucion

3136-2016/CSD-INDECOPI

Organo Administrativo | Comision de Signos Distintivos

Competente

Denunciante CHANEL SARL

Denunciada EMMY YANG S.A.C.

Materia Denuncia por infracciéon en materia de signos distintivos

2. MARCA BASE DE DENUNCIA

MARCA

CLASE

CERTIFICADO

CHANEL

18

7742

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO
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4. ANALISIS DEL CASO

Dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los signos en
conflicto, asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisién concluyo
que éstos resultaban confundibles. En ese sentido, se acredité que la denunciada habria
infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurandose los

actos previstos en el articulo 155, literal d) de la Decisién 486.

5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Comisién de Signos Distintivos tuvo en

consideracion lo siguiente:
v' La denunciada cometié infraccion en su condicién de importadora de los productos

distinguidos con el signo infractor.
v' El signo usado por la denunciada resulta similar a la marca de la denunciante.

v En la diligencia efectuada, se verificé la existencia de 34 (treinta y cuatro) bolsos de

mano.

v La importacién de la denunciada de 340 (trescientos cuarenta) gorros identificados

con el signo infractor.

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comision de Signos Distintivos consideré que el
monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 01 (una) Unidad Impositiva Tributaria.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar cémo los érganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el aio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N°® 1075 para la

determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.
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Marcar

items ] NO
1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X
2. Se aplicé la probabilidad de det.eccién de la infraccion. X
3. Se aplicé la modalidad y el alcance del acto infractor. X
" 4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplicé la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplicé la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Otros. X

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar cémo los érganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afo 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items Sl NO
1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X
comision de la infraccion. ’
Describir el calculo Se realiza el caculo del monto de la multa sin tener en

consideracion el valor en el mercado de los productos infractores.

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de

deteccion de la infraccion.

X

Describir el calculo
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3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto

infractor.

Describir el calculo

5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo

del acto infractor.

Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto

infractor.

Describir el calculo

8. Oftros.

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:

v" Declarar fundada la denuncia.
v/ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 01 (una) UIT.

v' Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,

para distinguir bolsos de mano.
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v Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

v' Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
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Anexo 5-E
ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

670246-2016

Nudmero de Expediente

NGmero de Resolucién 3064-2016/CSD-INDECOPI

Organo Administrativo | Comision de Signos Distintivos
Competente
Denunciante YONG CHI TRADING CO., TLD.
EL SHADDAI IMPORTADORA & EXPORTADORA
Denunciada E.lLR.L.
Materia Denuncia por infracciéon en materia de signos distintivos

2. MARCAS BASE DE DENUNCIA
CLASE CERTIFICADO
23 26005
25 27237
ASATEX 21 146249
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(& 21 177818
‘\
3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

4. ANALISIS DEL CASO

v"  Respecto a las marcas inscritas con certificados N° 26005 y N° 27237:

Si bien existen semejanzas entre los signos, dado que entre los productos a los que
se refiere el signo objeto de cuestionamiento no guardan identidad ni vinculacién con
los productos que distinguen las marcas registradas base de la denuncia. En ese
sentido, la Comisién concluy6 que los signos no resultaban confundibles entre si.

v" Respecto a las marcas inscritas con certificados N°® 146249 y N° 177818:

Teniendo en cuenta que el signo objeto de cuestionamiento y las marcas base de la
denuncia son semejantes, asi como el hecho de que se refieren a algunos productos
vinculados, se concluyé que los mismos resultaban confundibles entre si. En ese
sentido, se acreditd que la denunciada habria infringido los derechos de propiedad
industrial de la denunciante, configurandose los actos previstos en el articulo 155,
literal d) de la Decision 486.
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5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Comision de Signos Distintivos tuvo en

consideracion lo siguiente:
v' La denunciada cometi6 infraccion en su calidad de importadora de los productos

infractores.

v’ La verificacion de que la denunciada importé 5,400 (cinco mil cuatrocientés) unidades

de guantes para casa.

v" Conforme a la verificacion de la pagina web: http://www.sodimac.com.pe/sodimac-
pe/category/cat10458/Guantes-de-trabajo, se consider6 que los productos
infractores tienen un precio unitario de venta de S/. 8.90 soles, precio que fue
verificado en un producto de similar naturaleza y caracteristicas a aquellos que son
materia de la denuncia. En ese sentido, se tuvo que por la comercializacion de todos
los productos infractores se habria podido obtener una suma ascendente a S/. 48,

060.00 (cuarenta y ocho mil sesenta nuevos soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisién de Signos Distintivos consideré que el
monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 12 (doce) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar cémo los érganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N°® 1075 para la

determinacion de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items Si NO

1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X
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2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplico la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplicé la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Otros. X

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los 6rganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afno 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items Si NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.

Describir el calculo

Se calculé el monto de la multa, por infraccion a los derechos
marcarios, teniendo en consideracion el valor de Ila
comercializacion de los guantes para casa, para estimar el
beneficio ilicito de la comision de la infraccion.

La fuente para obtener el valor en el mercado del producto

infractor fue un acta de verificacion de una pagina web.

2. Se calcula el monto de la muilta en base a la probabilidad de X

deteccion de la infraccion.

Describir el calculo
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3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto

infractor.

Describir el calculo

5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo

del acto infractor.

Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto

infractor.

Describir el calculo

8. Oftros.

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:

v"  Declarar fundada la denuncia.
v' Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 12 (doce) UIT.

v' Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,

para distinguir guantes de trabajo.
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v Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

v Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

153



Anexo 5 -F
ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

Numero de Expediente 671023-2015

Niimero de Resolucisn 3111-2016/CSD-INDECOPI

Organo Administrativo | Comisién de Signos Distintivos

Competente

Denunciante APPLE INC.

Denunciada EMMY YANG S.A.C.

Materia Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos

2. MARCA BASE DE DENUNCIA

MARCA CLASE CERTIFICADO
DESIGNED BY APPLE IN
CALIFORNIA 09 209687

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO
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4. ANALISIS DEL CASO

Dada la igualdad entre algunos de los productos a los que aluden los signos en conflicto,
asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisién concluy6 que éstos
resultaban confundibles. En ese sentido, se acredité que la denunciada habria infringido
los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurandose los actos

previstos en el articulo 155, literal d) de la Decision 486.

5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Comisién de Signos Distintivos tuvo en

consideracion lo siguiente:
v' Ladenunciada cometio la infraccion en su condicién de importadora de los productos

distinguidos con el signo infractor.
v El signo usado por la denunciada resulta similar a la marca de la denunciante.
v La verificacion de la existencia de 40.000 cargadores.

v" Conforme al acta de verificacion de la pagina web:
http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-419554115-cargador-pared-iphone-4-
apple-ipod-touch-5g-4g-3-nano-classi- JM., se consider6 que los productos
importados por la denunciada con el signo objeto de cuestionamiento tienen como
precio unitario de venta la suma de S/. 8.00 (ocho soles), monto que corresponderia
al precio de mercado de un producto de similares caracteristicas a los importados
por la denunciada. En ese sentido, se tuvo que por la comercializacion de los mismos
se habria podido obtener una suma ascendente a S/. 320,000.00 (Trescientos veinte

mil con 00/100 soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisién de Signos Distintivos consideré que el
monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 81 (ochenta y un) Unidades Impositivas Tributarias.
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar como los 6rganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N°® 1075 para la

determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items Sl NO

1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplicé la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplico la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Otros. X

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los érganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items SI NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio de la X

comision de la infraccion.




Describir el calculo

Se calculé el monto de la multa, por infraccion a los derechos
marcarios, teniendo en consideracion el valor de |Ia
comercializacion de los cargadores, para estimar el beneficio ilicito
de la comisién de la infraccién.

La fuente para obtener el valor en el mercado del producto

infractor fue un acta de verificacion de una pagina web.

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de X
deteccion de la infraccion.
Describir el calculo
3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el X
alcance del acto infractor.
Describir el calculo
4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto X
infractor.
Describir el calculo
5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo X
del acto infractor.
Describir el calculo
6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto X
infractor.
Describir el calculo
7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X
infractor.
Describir el calculo
8. Ofros. X

Describir el céalculo de la
multa en base a los otros

criterios
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SE RESOLVIO:

Declarar fundada la denuncia.
Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 81 (ochenta y un) UIT.

Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,

para distinguir cargadores.

Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
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Anexo 5-G
ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

Ntmero de Expediente 604128-2015

Ntimero de Resolucion 3321-2016/CSD-INDECOPI

Organo Administrativo | Comisién de Signos Distintivos
Competente
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER WUPPERTAL-
Denunciante SOLINGEN-REMSCHEID
Denuncizida STRONGER S.A.C.

Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos

Materia

2. MARCA BASE DE DENUNCIA

MARCA CLASE CERTIFICADO

08 163194

SOLINGEN

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

4. ANALISIS DEL CASO

Dada la vinculaciéon entre determinados productos a los que aluden los signos en

conflicto, asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comision concluyé
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que éstos resultaban confundibles. En ese sentido, se acredit6é que la denunciada habria
infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurandose los

actos previstos en el articulo 155, literal d) de la Decision 486.

5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Comisién de Signos Distintivos tuvo en

consideracion lo siguiente:
v" La denunciada habria importado corta ufias (modelo alicate) identificadas con el

signo similar a la marca de la denunciante.

v" El mensaje electrénico acreditaba que en el reconocimiento fisico de la mercaderia
amparada en la DAM N° 118-2015-10-015611-00, se encontré corta ufias (modelo
alicate) con el signo SOLIGNEN.

v' El acta de inspeccion donde se advirti6 que se verificé la comercializaciéon de los

productos materia de denuncia.

v" Conforme a la constatacion que fue realizada en el Centro Comercial Polvos Azules,
tienda 2, edificio C, block 37, se consideré como precio de venta en el mercado de
los productos la suma de S/. 15.00 (quince soles), precio que fue verificado respecto
de un producto (corta ufas) de similar naturaleza y caracteristicas a aquel que es
materia de denuncia. En ese sentido, se establecié que el valor estimado de la
mercaderia por la comercializacion de los citados productos, ascienden a S/. 27,

000.00 (veinte siete mil soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisiéon de Signos Distintivos consideré que el
monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 14 (catorce) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar como los érganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afo 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N°® 1075 para la

determinacion de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones.
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Marcar
items sl | NO

1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplico la probabilide;d de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplicé la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. A X
5. Se aplico la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Otros. X

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los 6rganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items SI NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.

Describir el calculo

Se calculé el monto de la multa, por infraccién a los derechos
marcarios, teniendo en consideracion el valor de Ia
comercializacion de las corta uiias (modelo alicate), para estimar

el beneficio ilicito de la comision de la infraccion.
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establecimiento comercial.

La fuente para obtener el valor en el mercado del producto

infractor fue un acta de constatacion de precios en un

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de X
deteccion de la infraccion.
Describir el calculo
3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el X
alcance del acto infractor.
Describir el calculo
4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto X
infractor.
Describir el calculo
5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracién en el tiempo X
del acto infractor.
Describir el calculo
6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto X
infractor.
Describir el calculo
7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X
infractor.
Describir el calculo
8. Oftros. X

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:

v Declarar fundada la denuncia.
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Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 14 (catorce) UIT.

Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,

para distinguir corta uias (modelo alicate).

Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
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Anexo 5 -H

ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

Numero de Expediente

601146-2014

Numero de Resolucion

3313-2016/CSD-INDECOPI

Organo Administrativo

Competente

Comision de Signos Distintivos

Denunciante

KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT (también comerciando como SONY
COMPUTER ENTERTAINMENT INC.)

Denunciada

SEISA TECHNOLOGIES S.A.C.

Materia

Denuncia por infracciéon en materia de signos distintivos

2. MARCAS BASE DE DENUNCIA

MARCA CLASE CERTIFICADO
@ @ 28 215352
l [ 09 92438
PlayStation 2
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3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

(signo N° 1)

4. ANALISIS DEL CASO

v"  Respecto a la marca inscrita con certificado N° 215352 y el signo N° 1:

Si bien los signos se refieren a algunos productos vinculados, dado que los mismos
o resultan semejantes, la Comisién consideré que su coexistencia no es susceptible
de producir confusion en el publico consumidor.

v' Respecto a la marca inscrita con certificado N° 215352 y el signo N° 2.

Teniendo en cuenta que los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos
productos vinculados, asi como que dichos signos resultan semejantes, se concluyo
que los mismos resultaban confundibles entre si.

v" Respecto a la marca inscrita con certificado N° 92438 y el signo N° 1:

Teniendo en cuenta que los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos
productos vinculados, asi como que dichos signos resultan semejantes, se concluy6
que los mismos resultaban confundibles entre si.

v" Respecto a la marca inscrita con certificado N° 92438 y el signo N° 2:

Si bien los signos se refieren a algunos productos vinculados, dado que los mismos
no resultan semejantes, la Comision consideré que su coexistencia no es susceptible
de producir confusién en el publico consumidor.

Por lo expuesto en los parrafos precedentes, se concluyé que la denunciada habria
infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurandose los
actos previstos en el articulo 155, literal d) de la Decisién 486.

v" Respecto a la denuncia por actos de competencia desleal:
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La confusion que se alega es respecto a sus marcas registradas, no encontrandose
en este caso involucrado elementos adicionales que identifiquen a la denunciante en
el mercado. En ese sentido, la denuncia por competencia desleal, en la modalidad

de actos de confusion, resultaba improcedente.

5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Comisién de Signos Distintivos tuvo en

consideracion lo siguiente:
v La denunciada incurrié en la infraccion como importadora de productos identificados

con signos confundibles con las marcas de la denunciante.

v" En la diligencia de inspeccion se verificd la existencia de 6,526 (seis mil quinientos
veintiséis) joystics distinguidos con los signos infractores. Dichos productos fueron

materia de comiso.

v' Conforme a la constatacion realizada en el Centro Comercial Polvos Azules, tienda
12, block 52, primer piso, se consideré que los joysticks tienen un precio unitario de
venta de S/. 40.00 (cuarenta soles), precio que fue verificado respecto a un producto
(joystick) de similar naturaleza y caracteristicas a aquel que es materia de la
denuncia. En ese sentido, se tuvo que por la comercializacién de los mismos se
habria podido obtener una suma ascendente a S/. 261,040.00 (doscientos sesenta y

un mil cuarenta soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisién de Signos Distintivos consideré que el
monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 68 (sesenta y ocho) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar cémo los érganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.
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Marcar
items Sl NO

1. Se aplicé el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplico la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplicé los efectos del acto infractor. X
5. Se aplico la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Otros. X

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los érganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items Sl NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.

Describir el calculo

Se calculé el monto de la multa, por infraccién a los derechos
marcarios, teniendo en consideracion el valor de |Ia
comercializaciéon de los joystics, para estimar el beneficio ilicito

real o potencial de la comision de la infraccion.
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establecimiento comercial.

La fuente para obtener el valor en el mercado del producto

infractor fue un acta de constatacion de precios en un

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de X
deteccion de la infraccion.
Describir el calculo
3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el X
alcance del acto infractor.
Describir el calculo
4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto X
infractor.
Describir el calculo
5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracién en el tiempo X
del acto infractor.
Describir el calculo
6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto X
infractor.
Describir el calculo
7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X
infractor.
Describir el calculo
8. Otros. X

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:

v Declarar fundada la denuncia.
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Declarar improcedente la denuncia por competencia desleal.
Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 68 (sesenta y ocho) UIT.

Prohibir a la denunciada el uso de los signos infractores, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,

para distinguir joysticks.

Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
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Anexo 5 -1
ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

604770-2015

Nuamero de Expediente

Organo Administrativo | Comisién de Signos Distintivos
Competente

Denunciante BULGARI S.p.A.

JACOME MORALES, GLADIS AMELIA

Denunciada
Materia Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos
2. MARCA BASE DE DENUNCIA
MARCA CLASE CERTIFICADO
BVLGARI 14 109480

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

BVLGARI

4. ANALISIS DEL CASO

Se tuvo en cuenta que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos

productos, asi como que son idénticos, se concluyé que estos resultaban ser confundibles

entre si. En ese sentido, se acreditdé que la denunciada habria infringido los derechos de

170



propiedad industrial de la denunciante, configurandose los actos previstos en el articulo
155, literal d) de la Decision 486.

5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Comisiéon de Signos Distintivos tuvo en
consideracion lo siguiente:
v' Ladenunciada incurrio en la infraccién como importadora de bisuteria (aretes y cards

arete y dije) identificada con un signo idéntico a la marca de la denunciante.

v' Conforme a la informacién remitida mediante comunicacién electrénica del veedor de
la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi, la denunciada importé 149 (ciento
cuarenta y nueve) pares de aretes y 89 (ochenta y nueve) cards arete y dije (cada
uno contiene un par de aretes y un dije) identificados con el signo objeto de

cuestionamiento.

v' En la diligencia de inspeccién donde se verifico que se realizé el comiso de 03 (tres)

pares de aretes y 01 (un) card arete y dije.

v Los demas productos importados materia de denuncia no pudieron ser incautados,

toda vez que ya no se encontraban en poder de la denunciada.

v' Conforme a la constatacion realizada en el establecimiento comercial ubicado en Jr.
Cusco N° 716, Cercado de Lima, se considero que los aretes tienen un precio unitario
de S/. 156.00 (quince nuevos soles) y los cards de aretes y dije tienen un precio
unitario de venta promedio de S/. 20.00 (veinte nuevos soles), precios que fueron
verificados respecto de productos (aretes, cards arete y dije) de similar naturaleza y
caracteristicas a aquellos que son materia de la denuncia. En ese sentido, se tuvo
que por la comercializacion de todos los productos infractores se habria podido

obtener una suma ascendente a S/. 4,015.00 (cuatro mil quince nuevos soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisiéon de Signos Distintivos consideré que el
monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 02 (dos) Unidad Impositiva Tributaria.
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar cémo los érganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacién de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

) Marcar
items Sl NO

1. Se aplicé el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplicé la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplicé la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplico la duracién en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Otros. X

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar cémo los 6rganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

Items SI NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.
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Describir el calculo

Se calculo el monto de la multa, por infraccion a los derechos
marcarios, teniendo en consideracion el valor de |la
comercializacién de los productos de bisuteria (aretes y cards
arete y dije), para estimar el beneficio ilicito de la comision de la
infraccion.

La fuente para obtener el valor en el mercado del producto

infractor fue un acta de constatacion de precios en un

establecimiento comercial.

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de X
deteccion de la infraccion.
Describir el calculo
3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el X
alcance del acto infractor.
Describir el calculo
4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto X
infractor.
Describir el calculo
5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo X
del acto infractor.
Describir el calculo
6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto X
infractor.
Describir el calculo
7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X
infractor.
Describir el calculo
8. Otros. X
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Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:

v' Declarar fundada la denuncia.
v" Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 02 (dos) UIT.

v" Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,

para distinguir productos de bisuteria.

v' Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

v Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

174



Anexo 5-J
ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

Numero de Expediente 613474-2015

Niimeto de Resolucion 3331-2016/CSD-INDECOPI

Organo Administrativo | Comisién de Signos Distintivos

Competente

Denunciante SAMSUNG LECTRONICS CO., TLD

Denunciada CORPORACION JJAM & T S.A.C.

Materia Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos

2. MARCAS BASE DE DENUNCIA

MARCA CLASE CERTIFICADO
09 3880
SAMSUNG o 20044

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO
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4. ANALISIS DEL CASO

Se tuvo en cuenta que los signos en conflicto se encuentran referidos a alguno de los
mismos productos y otros vinculados, segun el caso, asi como que entre dichos signos
existen semejanzas, se concluyo que los mismos resultaban confundibles entre si. En
ese sentido, se acredité que la denunciada habria infringido los derechos de propiedad
industrial de la denunciante, configurandose los actos previstos en el articulo 155, literal

d) de la Decision 486.

5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Comisién de Signos Distintivos tuvo en
consideracion lo siguiente:
v' La denunciada incurri6 en la infraccion como importadora de los productos

identificados con un signo similar a las marcas de la denunciante.

v' En el expediente se verificd la importacion de un total de 2,000 (dos mil) cargadores
para celular USB, identificados con el signo SAMSUNG, correspondiente a la DAM
N° 118-2015-10-112205-00.

v" Conforme a la constatacion realizada en el Centro Comercial Senor de los Milagros,
Interior 1-F, ubicado en Jr. Garcia Naranjo 038, La Victoria, se consideré un precio
unitario de venta promedio en el mercado la suma de S/. 20.00 (veinte nuevos soles)
cada cargador para celular USB, precios que oscilaban entre los S/. 10.00 a S/. 30.00
la unidad respecto de un producto (cargador para celular USB) de similar naturaleza
y caracteristicas a aquellos que son materia de la denuncia. En ese sentido, se tuvo
que por la comercializacion de todos se habria podida obtener la suma ascendente

de S/. 40,000.00 (cuarenta mil soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisién de Signos Distintivos considerd que el
monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 10 (diez) Unidad Impositiva Tributaria.
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar como los érganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afo 2016,

los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items sl | NO

1. Se aplicé el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplicé la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplicé la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplico la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Otros. X

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los drganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items

Si NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la

comision de la infraccion.

X
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Describir el calculo

Se calculé el monto de la multa, por infraccion a los derechos
marcarios, teniendo en consideracion el valor de la

comercializacion de los cargadores para celular USB, para estimar

‘el beneficio ilicito de la comision de la infraccion.

La fuente para obtener el valor en el mercado del producto

infractor fue un acta de constatacion de precios en un

establecimiento comercial.

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de X
deteccion de la infraccion.
Describir el calculo
3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el X
alcance del acto infractor.
Describir el calculo
4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto X
infractor.
Describir el calculo
5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracién en el tiempo X
del acto infractor.
Describir el calculo
6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto X
infractor.
Describir el calculo
7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X
infractor.
Describir el calculo
8. Otros. X
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Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:

v Declarar fundada la denuncia.
v/ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 10 (diez) UIT.

v Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,

para distinguir cargador para celular USB.

v Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

v"  Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
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Anexo 5 -K
ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

Niimero de Expediente 663601-2016

Organo Administrativo | Comisién de Signos Distintivos
Competente
Denunciante CHANEL SARL
Denunciada M & M TECHNOLOGY S.A.C.
Materia Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos
2. MARCAS BASE DE DENUNCIA
MARCA CLASE CERTIFICADO
09 66662

09 94763
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3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

4. ANALISIS DEL CASO

v" Respecto a la marca inscrita con certificado N° 66662.

Teniendo en cuenta que los productos en relacion con los cuales se emplea el signo
objeto de cuestionamiento estan incluidos en aquellos que distinguen las marcas
registradas base de la denuncia, asi como que entre tales signos existe semejanza,
se concluy6 que los mismos resultaban confundibles entre si. En ese sentido, se
acredité que la denunciada habria infringido los derechos de propiedad industrial de
la denunciante, configurandose los actos previstos en el articulo 155, literal d) de la
Decision 486.

v Respecto a la marca inscrita con certificado N° 94763:

Teniendo en cuenta que si bien los signos en conflicto son semejantes, los productos
en relacion con los cuales se emplea el signo objeto de cuestionamiento y los que
distingue la marca registrada, por lo que se concluyé que los signos no resultaban
confundible entre si. En ese sentido, no se acreditd que la denunciada habria

infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, no configurandose

los actos previstos en el articulo 155, literal d) de la Decision 486.

5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Comisiéon de Signos Distintivos tuvo en
consideracion lo siguiente:
v' La denunciada importé productos identificados son signos confundibles con las

marcas de la denunciante.
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v El acta de inspeccion y conteo de productos. Se verificé que la denunciada importo

1,140 (mil ciento cuarenta) protectores de celular con los signos infractores.

v' Conforme al acta de constatacién realizada en el local ubicado en Andahuaylas 930,
bercado de Lima, se consideré un precio de venta promedio ascendente a S/. 25.00
(veinte y cinco nuevos soles), precio que fue verificado respecto al producto
(protector de celular) de similar naturaleza y caracteristicas a aquellos que son
materia de la denuncia. En ese sentido, se establecié que por la comercializacion de
los productos materia de la denuncia se pudo haber obtenido S/. 28,500.00

(veintiocho mil quinientos nuevos soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisiéon de Signos Distintivos consideré que el
monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 07 (siente) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar como los 6rganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacion de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items Sl NO

1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplico la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplico la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
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8. Oftros.

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar cémo los 6rganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items SI NO

1. Se calcula el monto de la muita en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.

Describir el calculo

Se calculé el monto de la multa, por infraccion a los derechos
marcarios, teniendo en consideracion el valor de la
comercializacion de los protectores de celular, para estimar el
beneficio ilicito real o potencial de la comision de la infraccion.

La fuente para obtener el valor en el mercado del producto

infractor fue un acta de constatacion de precios en un

establecimiento comercial.

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de

deteccion de la infraccion.

Describir el calculo

3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto

infractor.

Describir el calculo

5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo

del acto infractor.
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Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto X

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X

infractor.

Describir el calculo

8. Otros. X

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:

v' Declarar fundada la denuncia.
v/ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 07 (siete) UIT.

v" Prohibir a la denunciada el uso de los signos infractores, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,

para distinguir protectores de celulares.
v' Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

v' Oficiar a la Sunat a fin de que ponga a disposicion de la Direccién de Signos

Distintivos los productos materia de la infraccion.

184




Anexo 5-L
ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

655136-2016

Numero de Expediente

Nilnsere de Besoluditi 2693-2016/CSD-INDECOPI

Organo Administrativo | Comisién de Signos Distintivos
Competente
Denunciante ADIDAS AG.
Denunciada PAREDES SEMINARIO, SARA CORINA
Materia Denuncia por infraccién en materia de signos distintivos
2. MARCAS BASE DE DENUNCIA
MARCA CLASE CERTIFICADO
09 11617
25 42193

25 28934
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3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

4. ANALISIS DEL CASO

v" Respecto a las marcas registradas con certificados Ns 11617 (con relacién al 2do y
3er signo objeto de cuestionamiento); 42193 (con relacién al 2do y 3er signo objeto
de cuestionamiento); 28934 (con relacion 1er y 3er signo objeto de cuestionamiento)

y 2958 (con relacion 1er y 2do signo objeto de cuestionamiento):

Si bien los signos se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y otros
productos vinculados, dado que entre ellos no existen semejanzas, la Comision
concluyé que estos no resultaban confundibles entre si.

v' Respecto a las marcas registradas con certificados Ns 11617 (con relacion al 1ero
signo objetivo de cuestionamiento); 42193 (con relacién al 1er signo objeto de
cuestionamiento; 28934 ( con relacion 2do signo objeto de cuestionamiento) y 2958

(con relacién al 3er signo objeto de cuestionamiento):

Dado que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y/o
otros vinculados, asi como que entre tales signos existe semejanza, se concluyé que
los mismos resultaban confundibles entre si. En ese sentido, se acredité que la
denunciada habria infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante,

configurandose los actos previstos en el articulo 155, literal d) de la Decision 486.

5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Comision de Signos Distintivos tuvo en

consideracion lo siguiente:
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v' La denunciada cometié infraccion en calidad de importadora de los productos

infractores.

v En el expediente se ha verificado la existencia de 19 (diecinueve) pares de zapatillas

con los signos confundibles a aquellos de titularidad de la denunciante.

v" Conforme a la constatacion realizada en la pagina web:
http://www.adidas.pe/zapatillas-originals-superstar-foundation-j/B23641.html., se
consideré como precio de venta en el mercado por cada par de zapatillas de distintos
colores y blancas la suma de S/. 219.00 (doscientos con 00/100 soles). En ese
sentido, se tuvo que por la comercializacion de todos los productos infractores se
habria podido obtener una suma ascendente a S/. 4,161.00 (cuatro mil ciento sesenta

y uno).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comision de Signos Distintivos consideré que el
monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 01 (una) Unidad Impositiva Tributaria.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar cémo los 6rganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items Sl NO

1. Se aplicé el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplico la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplicé la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
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7. Se aplicé la mala fe del acto infractor. X

8. Oftros.

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los 6rganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afo 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items Y NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.

Describir el calculo

Se calculé el monto de la multa, por infraccion a los derechos
marcarios, teniendo en consideracion el valor de la
comercializacion de las zapatillas, para estimar el beneficio ilicito
de la comision de la infraccién.

La fuente para obtener el valor en el mercado del producto

infractor fue un acta de verificacién de una pagina web.

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de X

deteccion de la infraccion.

Describir el calculo

3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el X

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto X

infractor.

Describir el calculo
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5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo

del acto infractor.

Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto

infractor.

Describir el calculo

8. Oftros.

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:

v"  Declarar fundada la denuncia.
v/ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 01 (una) UIT.

v Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,

para distinguir zapatillas.

v Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

v Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
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Anexo 5-M

ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

Namero de Expediente

655348-2016

Numero de Resolucion

2694-2016/CSD-INDECOPI

Organo Administrativo

Competente

Comision de Signos Distintivos

Denunciante

NIKE INNOVATE C.V.

Denunciada

ANALIZ TATIANA VIDAL TIPARRA

Materia

Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos

2. MARCAS BASE DE DENUNCIA

MARCA CERTIFICADO
(% 25 24674
MAX AIR 25 8420
NIKE 25 24812
w 25 66417
M 25 91601
AlR
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3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

4. ANALISIS DEL CASO

v" Respecto a las marcas registradas con certificados N° 24674 (con relacion al 1°y 2°
signo objeto de cuestionamiento); N° 8420 (con relacion al 1°, 3° y 4° signo objeto de
cuestionamiento); N° 24912 (con relacion al 2° y 3° signo objeto de cuestionamiento);
66417 (con relacion al 2° signo objeto de cuestionamiento); y, N° 91601 (con relacion

al 2° signo objeto de cuestionamiento):

Si bien los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos de los mismos
productos, dado que entre ellos no existen semejanzas, la Comisién concluyé que
éstos no resultaban confundibles entre si.

v" Respecto a las marcas registradas con certificados N° 24674 (con relacién al 3° y 4°
signo objeto de cuestionamiento); N° 8420 (con relaciéon al 2° signo objeto de
cuestionamiento); N° 24812 (con relacion al 1° y 4° signo objeto de cuestionamiento);
N° 66417 (con relacion al 1°, 3° y 4° signo objeto de cuestionamiento); y, N° 91601

(con relacién al 1°, 3° y 4° signo objeto de cuestionamiento):

Dado que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, asi
como que entre tales signos existe semejanza, la Comisién concluy6 que los mismos
resultaban confundibles entre si. En ese sentido, se acredité que la denunciada

habria infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante,

configurandose los actos previstos en el articulo 155, literal d) de la Decision 486.

5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Comisiéon de Signos Distintivos tuvo en

consideracion lo siguiente:
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v" En la diligencia de inspeccion se verificé que el denunciado importé 39 pares de

zapatillas.

v Conforme a la constatacién realizada en la pagina web: http://plataanitos.com/nike-
wmns-flex-experience-rn-4-gris-morado-49799, se verifico que los pares de zapatillas
con similares caracteristicas a los productos materia del presente caso, son
comercializados a S/. 249.00 (doscientos cuarenta y nuevo soles). En ese sentido,
se tuvo que por la comercializacion de todos los productos infractores se habria
podido obtener una suma ascendente a S/. 9,711.00 (nueve mil setecientos once

soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisién de Signos Distintivos consideré que el
monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 02 (dos) Unidad Impositiva Tributaria.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar como los 6rganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el ano 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items Sl NO

1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplico la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplico la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplicé la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
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8. Oftros.

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar cémo los drganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
Items Sl NO
1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X
comision de la infraccion.
Describir el calculo Se calcul6é el monto de la multa, por infraccién a los derechos

marcarios, teniendo en consideracion el

de la comision de la infraccion.

valor

infractor fue un acta de verificacion de una pagina web.

la

comercializacion de las zapatillas, para estimar el beneficio ilicito

La fuente para obtener el valor en el mercado del producto

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de

deteccion de la infraccion.

X

Describir el calculo

3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto

infractor.

Describir el calculo

5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo

del acto infractor.

Describir el calculo
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6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto X

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X

infractor.

Describir el calculo

8. Oftros. X

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:

v" Declarar fundada la denuncia.
v/ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 02 (dos) UIT.

v" Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,

para distinguir zapatillas.
v Declarar improcedente el pedido de destruccién solicitado por la denunciante.

v Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

v Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
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Anexo5-N
ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

613495-2015

Nuamero de Expediente

Niimero de Resolcisn 3531-2016/CSD-INDECOPI

Organo Administrativo | Comision de Signos Distintivos
Competente

APPLE INC.

G&L EXPORTACION E IMPORTACION SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
GLEXIM S.R.L.

Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos

Denunciante

Denunciada

Materia

2. MARCA BASE DE DENUNCIA

MARCA CLASE CERTIFICADO

APPLE 09 40574

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

4. ANALISIS DEL CASO

Teniendo en cuenta que los productos en relacion con el cual se emplea el signo objeto

de cuestionamiento se encuentran vinculados con algunos productos que distingue la
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marca registrada, si como que entre tales signos existe identidad, se concluyé que los
mismos resultaban confundibles entre si. En ese sentido, se acredité que la denunciada
habria infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurandose

los actos previstos en el articulo 155, literal d) de la Decision 486.

5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Comisién de Signos Distintivos tuvo en
consideracion lo siguiente:
v" La denunciada incurrio en la infraccion al haber importado pantallas LCD para celular

identificados con el signo objeto de cuestionamiento.

v" En el expediente se habria verificado que la denunciada importé 100 (Cien) pantallas

LCD para celulares identificados con el signo objeto de cuestionamiento.

v" Conforme a la constatacion realizada en el establecimiento ubicado en Andahuaylas
1039, Lima Cercado, se consideré que las pantallas LCD para celular que importé la
denunciada tiene un precio unitario de S/. 300.00 (trescientos nuevos soles), precio
que fue verificado respecto de un producto de similar naturaleza y caracteristicas a
aquel que es materia de la denuncia. En ese sentido, se establecié que por la
comercializaciéon de los mismos se habria podido obtener una suma ascendente de

S/. 30,000.00 (treinta mil nuevos soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comision de Signos Distintivos consideré que el
monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 15.5 (quince y media) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar como los 6rganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afo 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N°® 1075 para la

determinacioén de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.
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Marcar
items Sl | NO

1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplico la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplico la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Otros. X

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los érganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items SI NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.

Describir el calculo

Se calculé el monto de la multa, por infraccion a los derechos
marcarios, teniendo en consideracion el valor de Ila
comercializaciéon de las pantallas LCD para celular, para estimar
el beneficio ilicito de la comision de la infraccion.

La fuente para obtener el valor en el mercado del producto
infractor fue un acta de constatacion de precios en un

establecimiento comercial.
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2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de

deteccion de la infraccion.

Describir el calculo

3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto

infractor.

Describir el calculo

5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo

del acto infractor.

Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto

infractor.

Describir el calculo

8. Oftros.

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:

v"  Declarar fundada la denuncia.

v/ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 15.5 (quince y media) UIT.
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Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,

para distinguir pantallas LCD para celular.
Declarar improcedente el pedido de destruccion de los productos.
Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Declarar improcedente el pedido de costas y costos formulado por la denunciada.
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Anexo 5 -N
ANALISIS DE RESOLUCION DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

Numero de Expediente 681989-2016

Organo Administrativo | Comision de Signos Distintivos

Competente

Denunciante CAV. UFF. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.

Denunciada WALTHER NATO LOGISTICA CARGO S.A.C.

Materia Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos

2. MARCAS BASE DE DENUNCIA

MARCA CLASE CERTIFICADO
CIM 1 76268
CIM 06 76269
CIM VALVE " 94343
CIM VALVE 06 94342
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» 3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

4. ANALISIS DEL CASO

Dado que los signos en conflicto distinguen algunos productos vinculados, asi como que
entre tales signos existe semejanza, la Comision determiné que los mismos resultaban
confundibles entre si. En ese sentido, se acredité que la denunciada habria infringido los
derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurandose los actos previstos

en el articulo 155, literal d) de la Decision 486.

5. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacién de la multa a imponer, la Comisién de Signos Distintivos tuvo en
consideracion lo siguiente:
v La denunciada cometi6 infraccion en calidad de importadora de los productos

infractores.

v' La diligencia de inspeccién donde se verifico la existencia de 15,120.00 (quince mil

ciento veinte) unidades de valvulas identificadas con el signo infractor.

v Conforme al acta de constatacion de precios que obra en el expediente, se verifico
que las valvulas importadas tienen un precio unitario de venta de S/. 20.00 (veinte
nuevos soles), precio que fue verificado de productos de similar naturaleza y
caracteristicas a aquellos que son materia de denuncia. En ese sentido, se tuvo que
por la comercializacion de las mismas se habria podido obtener una suma

ascendente a S/. 302, 400.00 (trescientos dos mil cuatrocientos nuevos soles).
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Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisién de Signos Distintivos consideré que el
monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar

establecido en 76 (sesenta y seis) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar como los érganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afo 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N°® 1075 para la

determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items ] NO

1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplicé la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplico la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Oftros. X

Describir los criterios

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los érganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.
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Marcar

items SI NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.

Describir el calculo

Se calculé el monto de la multa, por infraccion a los derechos
marcarios, teniendo en consideracion el valor de Ila
comercializacion de las valvulas, para estimar el beneficio ilicito
de la comisién de la infraccion.

La fuente para obtener el valor en el mercado del producto

infractor fue un acta de constatacion de precios en un

establecimiento comercial.

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de X
deteccion de la infraccion.
Describir el calculo
3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el X
alcance del acto infractor.
Describir el calculo
4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto X
infractor.
Describir el calculo
5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo X
del acto infractor.
Describir el calculo
6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto X
infractor.
Describir el calculo
7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X
infractor.

Describir el calculo
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8. Otros. X

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:

v"  Declarar fundada la denuncia.
v/ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 76 (setenta y seis) UIT.

v' Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,

para distinguir valvulas.

v Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

v Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
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Anexo 6

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES DE LA SALA ESPECIALIZADA EN
PROPIEDAD INTELECTUAL

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

Nuamero de Expediente

Numero de Resolucioén

Organo Administrativo
Competente

Denunciante

Denunciado

Materia

2. MARCAS BASE DE DENUNCIA

MARCA CLASE CERTIFICADO

3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

4. LO RESUELTO POR LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA
INSTANCIA ADMINISTRATIVA)
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5. ANALISIS DEL CASO

6. DETERMINACION DE LA MULTA

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar como los érganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,

los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacion de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items

Si NO

1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion.

2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion.

3. Se aplicé la modalidad y el alcance del acto infractor.

4. Se aplico los efectos del acto infractor.

5. Se aplicé la duracion en el tiempo del acto infractor.

6. Se aplico la reincidencia del acto infractor.

7. Se aplico la mala fe del acto infractor.

8. Oftros.

Describir los criterios
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los érganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el ano 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

Items

Si NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la

comision de la infraccion.

Describir el calculo

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de

deteccion de la infraccion.

Describir el calculo

3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto

infractor.

Describir el calculo

5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo

del acto infractor.

Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto

infractor.

Describir el calculo

8. Otros.

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:
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Anexo 6 - A

ANALISIS DE RESOLUCION DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD
INTELECTUAL

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

Numero de Expediente 570673-2014/DSD

Niifrers de Rasolucisn 0005-2016/TPI-INDECOPI

()rgano Administrativo | Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Competente
Denunciante OAKLEY, INC.
Denunciado AUGUSTO ANDRES SAAVEDRA CASANOVA
Materia Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos
2. MARCAS BASE DE DENUNCIA

MARCA CLASE CERTIFICADO

o=y -
09 33632

09 187674

208



3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

. . o
Singo N° 1 Singo N° 2 Signo N° 3

Signo N° 5

Signo N° 4 Signo N° 6

4. LO RESUELTO POR LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA
INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

Declarar fundada la denuncia.

v' Sancionar al denunciado con una muita equivalente a 02 (dos) UIT.

v' Prohibir al denunciado el uso de los signos infractores, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para

distinguir lentes de sol, de la clase 09 de la Clasificacion Internacional.

v' Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

v" Disponer que el denunciado asuma el pago de las costas y costos.

5. ANALISIS DEL CASO

La Sala sefald que los signos utilizados por el denunciado vulneran los derechos de
Propiedad Industrial de la denunciada, por lo que se configuré6 una infraccién a los
derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en

el articulo 155 inciso d) de la Decision 486.
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6. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Sala estimé que debe ser impuesta tomando
en cuenta la naturaleza de la infraccién, asi como el provecho ilicito obtenido o que
pretendia obtener el denunciado con el acto infractor. Asimismo, el fin disuasivo de una
sancion, la conducta procesal del denunciado y el o los agravantes de la falta.
Adicionalmente, tuvo en consideracion el principio de razonabilidad establecido en la Ley
27444,

En el presente caso, la Sala advirtié lo siguiente:

v' Derecho infringido por el denunciado:

La Sala senalé que el denunciado ha incurrido en infraccion al derecho de la
denunciante, al haber importado 450 (cuatrocientos cincuenta) lentes de sol
identificados con los signos similares a las marcas base de infraccion. A criterio de la
Sala una infraccién de esta naturaleza ameritaria una sancion de multa.

v" Fin disuasivo:

La Sala senald que la magnitud de las sanciones debe serigual o superior al beneficio
esperado en caso de cometer la infraccion, a fin de garantizar que las sanciones
administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sélo sobre las personas
naturales o empresas infractores sino sobre el resto de agentes econémicos del
mercado.

v El provecho ilicito:

La Sala sefialo que el provecho ilicito en un caso como el presente puede ser
calculado sobre la base de (i) lo que dejé de pagar el denunciado a fin de obtener la
autorizacion del titular de las marcas infringidas para la importacién de productos
conteniendo dichos signos; (ii) los ingresos que el denunciado esperaba tener de la
comercializacion de los productos importados (directamente o a través de
distribuidores); o, en defecto de lo anterior, (iii) el valor de compra de los productos
importados.

(1) Se desconoce el monto que debié haber pagado el denunciado por obtener la

licencia respectiva.
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(i)

(iii)

Para su aplicacion es necesario contar con el “precio de mercado” de los
productos importados. Dicho precio se debe de obtener de datos, fuentes o

parametros que generen certeza al respecto del valor de venta de los

" productos de importador al comercializador o distribuidor, del distribuidor al

minorista, del minorista al publico, etc. En el presente caso, no conté con

informacion respecto al valor de mercado de los productos importados.

La Sala consideré que corresponde aplicar al presente caso el tercer criterio
antes mencionado, referido al valor de compra de la mercaderia incautada
(precio FOB). En consecuencia, el valor total de la mercaderia considerada

infractora asciende a US$ 6,727.50 délares (4.89 UIT).

De lo expuesto, si bien corresponderia imponer una sancion mayor a la
establecida por la Comisién de Signos Distintivos al denunciado, cabe precisar
que la prohibicion de no reformatio in peius (no reforma peyorativa) recogida
en la Ley 27444, impide empeorar o desmejorar la situacion juridica del

recurrente a consecuencia de su recurso.

En tal sentido, la Sala consideré que no es posible imponer al denunciado una sancion

mayor, por lo que confirmo la sancion de multa ascendente a 2 UIT, impuesta por la

Comision de Signos Distintivos.

v/ Conducta procesal del denunciado.

La Sala senalé que la conducta procesal soélo sera considerada como un agravante

de la infraccién, toda vez que es obligacion de las partes mantener una conducta

adecuada y colaborar con el esclarecimiento de los hechos durante el procedimiento.

En el presente caso, el denunciado no ha sido renuente al desarrollo del

procedimiento.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar cémo los drganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el ano 2016,

los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.
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Marcar
items Sl | NO

1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplicé la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplicé la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplico la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplicd la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Otros. X

El derecho infringido por el denunciado; el fin disuasivo, y; la
Describir los criterios

conducta procesal del denunciado.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los 6rganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items SI NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.

Describir el calculo Se calculé el monto de la multa, por infraccion a los derechos
marcarios, teniendo en consideracién el valor de compra de los
productos infractores, para estimar el beneficio ilicito real o
potencial de la comision de la infraccion.

La fuente para obtener el valor de compra de los productos
infractores fue el precio FOB, el cual se encuentra sefalado en la

Declaracion Aduanera de Mercancias.
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2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de

deteccion de la infraccion.

Describir el calculo

3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto

infractor.

Describir el calculo

5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo

del acto infractor.

Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la muita en base a la reincidencia del acto

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto

infractor.

Describir el calculo

8. Otros.

X

Describir el calculo de la

multa en base a los otros

No se realizé una cuantificacion de los siguientes criterios: (i) el
derecho infringido por la parte denunciada; (ii) el fin disuasivo; vy,

(i) la conducta procesal de la parte denunciada, este ultimo

criterios o .
criterio no fue considerado como factor agravante de una mulita,
toda vez que el denunciado no ha tenido una conducta que
obstaculice el procedimiento.
SE RESOLVIO:

Confirmar la Resolucién N° 3198-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 04 de noviembre

de 2014, en todos sus extremos.
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Anexo 6 -B

ANALISIS DE RESOLUCION DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD
INTELECTUAL

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

588794-2014/DSD

Nuamero de Expediente

Numero de Resolucion 1084-2016/TPI-INDECOPI

Organo Administrativo | Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Competente

Denunciante SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Denunciada IMPORT & EXPORT CESAR PALACIOS S.A.C.
Materia Denuncia por infraccién en materia de signos distintivos

2. MARCAS BASE DE DENUNCIA

MARCA CLASE CERTIFICADO
09 3880
SAMSUNG 09 20644

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO
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4. LO RESUELTO POR LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA

INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

v" Declarar fundada la denuncia.
v/ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 05 (cinco) UIT.

v Prohibir a la denunciada el uso de los signos infractores, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para

distinguir pantallas tactiles.

v" Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

5. ANALISIS DEL CASO
La Sala senalé que el signo usado por la denunciada transgrede los derechos de

Propiedad Industrial de la denunciante respecto a sus marcas inscritas con certificados

N°20644 y 3880, por lo que se ha configurado una infraccién a los derechos de Propiedad

Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 155 inciso d)

de la Decision 486.

6. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Sala estimé que debe ser impuesta tomando
en cuenta el provecho ilicito obtenido por la denunciada al realizar el acto infractor.
Asimismo, el fin disuasivo, la conducta procesal y la gravedad de la falta.
La Sala, a efectos de determinar el monto de la multa ha tenido en cuenta los siguientes
elementos:
v" El hecho que la denunciada haya importado los productos materia de denuncia y con
ello inducir a confusién a los consumidores respecto del origen empresarial de tales

productos determina que la infraccién sea considerada grave.

v Respecto del provecho ilicito, teniendo en cuenta que la conducta denunciada es la
importacion de productos infractores y al haberse acreditado la misma,

corresponderia tomar en cuenta el valor FOB de los referidos productos; sin
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embargo, no se cuenta tal informacion por lo que no es posible determinar el valor

de la mercaderia.

v" Respecto a la conducta procesal de la denunciada, se ha tenido en cuenta que dicha
parte a través del escrito de fecha 08 de enero de 2015 neg6 haber importado la
mercaderia infractora; sin embargo tal alegacion se desvirtué con las pruebas que

obran en autos.

v La Sala senalo que la magnitud de las sanciones debe ser igual o superior al beneficio
esperado en caso de cometer la infraccién, a fin de garantizar que las sanciones
tengan verdaderamente un efecto disuasivo, no sélo sobre las personas naturales o

empresas infractores sino sobre el resto de agentes econémicos del mercado.

En tal sentido, la Sala consideré que corresponde confirmar la sancién de multa impuesta

por la Comisién de Signos Distintivos, la cual queda fijada en 5 UIT.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar como los 6rganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afo 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacién de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items Sl NO

1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplicé la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplico la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
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7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X

8. Oftros. X

El fin disuasivo; la conducta procesal del denunciado, y; la

D ibir | iterios
ESEMRIC oS emer gravedad de la falta.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los érganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afo 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items SI NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio de la X

comision de la infraccion.

Describir el calculo No se calcul6 el monto de la multa teniendo en consideracién el
valor de compra de los productos infractores, para estimar el
beneficio ilicito de la comisién de la infraccién, toda vez que no se

contaba con tal informacion.

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de X

deteccion de la infraccion.

Describir el calculo

3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el X

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto X

infractor.

Describir el calculo
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5. Se calcula el monto de la muilta en base a la duracion en el tiempo X

del acto infractor.

Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto X

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X

infractor.

Describir el calculo

8. Otros. X

No se realiz6 una cuantificacion de los siguientes criterios: (i) el fin
disuasivo; (ii) la gravedad de la falta, y; (iii) la conducta procesal

de la parte denunciada, este ultimo criterio no fue considerado

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios .
como factor agravante de una multa, toda vez que la denunciada

no ha tenido una conducta que obstaculice el procedimiento.

SE RESOLVIO:
Confirmar la Resolucion N° 717-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 20 de abril de

2015, en todos sus extremos.
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Anexo 6 -C

ANALISIS DE RESOLUCION DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD
INTELECTUAL

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

Numero de Expediente 582753-2014/DSD

Nifrarada Resolidin 1147-2016/TPI-INDECOPI

Organo Administrativo | Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Competente

Denunciante BTICINO S.p.A.

Denunciada IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DAILUX E.I.R.L.

Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos

Materia

2. MARCAS BASE DE DENUNCIA

MARCA CLASE CERTIFICADO
BTICINO 1 35485
BTICINO 09 3649

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

BTICINO
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4. LO RESUELTO POR LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA

INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

v Declarar fundada la denuncia.

v/ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 36 (treinta y seis) Unidades

Impositivas Tributarias.

v" Prohibir a la denunciada el uso de los signos infractores, de forma aislada o

conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para

distinguir tomacorrientes.

v' Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

5. ANALISIS DEL CASO

La Sala senalé que el signo utilizado por la denunciada vulnera los derechos de
Propiedad Industrial de la denunciante respecto a su marca registrada BTICINO
(Certificados N°® 35486 y N° 3649), por lo que se ha configurado una infraccién a los

derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en

el articulo 155 inciso d) de la Decision 486.

6. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Sala estimé que debe ser impuesta tomando
en cuenta el provecho ilicito obtenido por la denunciada al realizar el acto infractor.
Asimismo, el fin disuasivo, la conducta procesal y la gravedad de la falta.

La Sala, a efectos de graduar el monto de la multa ha tenido en cuenta los siguientes
aspectos:

v" En relacion con el provecho ilicito, no resulta posible determinar la cantidad exacta

de los productos infractores, ni las series que corresponderian a tales productos.

v" Respecto a la conducta procesal de la denunciada, se advierte que dicha parte no ha
tenido una conducta que obstaculice el procedimiento, razén por la cual no cabe

considerar este supuesto como un agravante de la sancion.
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v' Respecto a la gravedad de la infraccién, se advierte que la denunciada importé
tomacorrientes para su posterior comercializacién, a fin de obtener un beneficio
econémico por medio de la venta de los mismos, lo que constituye una infraccion

grave, mas aun teniendo en cuenta la cantidad de los productos importados. -

v’ La Sala sefal6 que la magnitud de las sanciones debe ser igual o superior al beneficio
esperado en caso de cometer la infraccion, a fin de garantizar que las sanciones
administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sélo sobre las personas
naturales o empresas infractores sino sobre el resto de agentes econdmicos del

mercado.

En tal sentido, la Sala consideré que atendiendo el hecho de que en el caso no se pudo
determinar con exactitud la cantidad de productos infractores, se considera que
corresponde confirmar la sancién de multa que le fuera impuesta por la Primera Instancia,

modificando el monto de la misma, el cual —a fin de que genere efectos disuasivos- queda

establecido en 10 UIT.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar cémo los érganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items sl NO
1. Se aplicé el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X
2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplico la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplico la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X

221




7. Se aplico la mala fe del acto infractor.

8. Oftros.

X

D ibir | iteri
escribir los criterios gravedad de la falta.

El fin disuasivo; la conducta procesal del denunciado, y; la

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los érganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
Items Sl NO
1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio de la X
comision de la infraccion.
Describir el calculo No se calculd el monto de la multa teniendo en consideracion el

ni las series que correspondian a tales productos.

valor de compra de los productos infractores, para estimar el
beneficio ilicito de la comision de la infraccion, toda vez que no

resulto posible determinar la cantidad de los productos infractores,

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de

deteccion de la infraccion.

X

Describir el calculo

3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto

infractor.

Describir el calculo

5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo

del acto infractor.
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Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto X

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X

infractor.

Describir el calculo

8. Otros. X

No se realizé una cuantificacion de los siguientes criterios: (i) el fin

Describir el calculo de |
escribir &l cajeulo de 1a disuasivo; (ii) la gravedad de la falta, y; (iii) la conducta procesal

multa en base a los otros . o L .
de la parte denunciada, este ultimo criterio no fue considerado

criterios _
como factor agravante de una multa, toda vez que la denunciada

no ha tenido una conducta que obstaculice el procedimiento.

SE RESOLVIO:
v" Confirmar la Resolucion N° 362-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 02 de marzo de

2015, en los extremos que:
- Declaré fundada la denuncia.
- Impuso a la denunciada una sancion de multa.

- Prohibi6 a la denunciada el uso del signo infractor, en forma aislada o
conjuntamente con otros elementos, e independientemente del color empleado,

para distinguir tomacorrientes.
- Dispuso que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

v" Modificar el monto de la multa impuesta contra la denunciada, el cual queda

establecido en 10 UIT.

v Dejar firme la Resolucion N2 362-2015/CSD-INDECOPI de fecha 02 de marzo de

2015, en lo demas que contiene.

223




Anexo 6 -D

ANALISIS DE RESOLUCION DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD
~ INTELECTUAL

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

Numero de Expediente 586801-2014/DSD

NGmero de Resolucién 1257-2016/TPI-INDECOPI

Organo Administrativo | Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Competente

Denunciante CHANEL SARL

Denunciada HAO QI S.A.C.

Materia Denuncia por infraccién en materia de signos distintivos

2. MARCAS BASE DE DENUNCIA
MARCA CLASE CERTIFICADO
09 66662

09 94763
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3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Singo N° 2

Singo N° 1

4. LO RESUELTO POR LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA

INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

v Declarar fundada la denuncia.

v/ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 01 (una) UIT.

v" Prohibir a la denunciada el uso de los signos infractores, de forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para

distinguir protectores (o estuches) para celulares.

v" Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.
v' Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

v" Declarar improcedente el pedido de sancién por denuncia maliciosa contra la

|

denunciante.

5. ANALISIS DEL CASO

La Sala sefal6 que los signos utilizados por la denunciada vulneran los derechos de
Propiedad Industrial de la denunciante, por lo que se configuré una infraccién a los
derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en

el articulo 155 inciso d) de la Decision 486.
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6. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacién de la multa a imponer, la Sala estimé que debe ser impuesta tomando
en cuenta la naturaleza de la infraccién, asi como el provecho ilicito obtenido o que
pretendia obtener la denunciada con el acto infractor. Asimismo, el fin disuasivo de una
sancion, la conducta procesal de la denunciada y el o los agravantes de la falta.
Adicionalmente, tuvo en consideracion el principio de razonabilidad establecido en la Ley
27444,

En el presente caso, la Sala advirti6 lo siguiente:

v Derecho infringido por la denunciada:

La Sala sefalé que la denunciada ha incurrido en infraccion al derecho de la
denunciante, al haber importado 28 (veintiocho) productos identificados con los
signos conformados por dos letras C entrelazadas, siendo en un caso signos
idénticos y en el otro similares a las marcas registradas de la denunciante. A criterio
de la Sala una infraccion de esta naturaleza ameritaria una sancién de multa.

v Fin disuasivo:

La Sala sefald que la magnitud de las sanciones debe ser igual o superior al beneficio
esperado en caso de cometer la infraccién, a fin de garantizar que las sanciones
administrativas tengan verdaderamente un efecto disuasivo, no sélo sobre las
personas naturales o empresas infractores sino sobre el resto de agentes
econémicos del mercado.

v' El provecho ilicito:

La Sala sefalé que el provecho ilicito en un caso como el presente puede ser
calculado sobre la base de (i) lo que dejo de pagar la denunciada a fin de obtener la
autorizacion del titular de las marcas infringidas para la importacion de productos
conteniendo dichos signos; (ii) los ingresos que la denunciada esperaba tener de la
comercializacién de los productos importados (directamente o a través de
distribuidores); o, en defecto de lo anterior, (iii) el valor de compra de los productos
importados.

La Sala considero que si bien correspondié al presente caso el tercer criterio antes
mencionado, referido al valor de compra de la mercaderia (precio FOB),
considerando que de la descripcion de la serie 30 en la DAM N° 118-14-10-327720-
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01-3-00, se ha sefalado que se importé 200 unidades de “protectores de celulares
S/M, tipo mica en caja”’, de lo cual no se puede advertir con precision el valor FOB
correspondiente (nicamente a los 28 protectores para celulares identificados con los
. signos infractores. No obstante que no se aprecia informacién que indique el valor
determinado de los productos importados, la Sala determiné que constituye una
infraccion grave.
De lo expuesto, si bien corresponderia imponer una sancién mayor a la establecida
por la Comision de Signos Distintivos a la denunciada, cabe precisar que la
prohibicion de no reformatio in peius (no reforma peyorativa) recogida en la Ley
27444, impide empeorar o desmejorar la situacion juridica del recurrente a
consecuencia de su recurso.
En tal sentido, la Sala consideré que no es posible imponer a la denunciada una sancion
mayor, por lo que confirmé la sancién de multa ascendente a 1 UIT, impuesta por la
Comision de Signos Distintivos.

v" Conducta procesal de la denunciada:

La Sala senalé que la conducta procesal sélo sera considerada como un agravante
de la infraccion, toda vez que es obligaciéon de las partes mantener una conducta
adecuada y colaborar con el esclarecimiento de los hechos durante el procedimiento.
En el presente caso, la denunciada no ha sido renuente al desarrollo del
procedimiento.

v/ La gravedad de la infraccion:

La Sala sefial6 que en el presente caso la denunciada importé mercaderia con signos
idénticos y similares a la marca registrada a favor de la denunciante, lo que constituye

una infraccién grave.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar como los 6rganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N°® 1075 para la

determinacién de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones.
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Marcar
items Sl NO

1. Se aplicé el beneficio ilicito de la comisién de la infraccion. X

2. Se aplico Ia; probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplicé la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. ‘ X
5. Se aplicé la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Otros. X

El derecho infringido por la denunciada; el fin disuasivo; la

Describir los criterios .
conducta procesal de la denunciada, y; la gravedad de la

infraccion.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los érganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items Sl NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.

Describir el calculo Se considero el valor de compra de los productos infractores, para
estimar el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. Sin

embargo, no se aprecié informaciéon que indique el valor
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Aduanera de Mercancias.

determinado de los productos importados en la Declaracion

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de X
deteccion de la infraccion.
Describir el calculo
3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el X
alcance del acto infractor.
Describir el calculo
4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto X
infractor.
Describir el calculo
5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo X
del acto infractor.
Describir el calculo
6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto X
infractor.
Describir el calculo
7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X

infractor.

Describir el calculo

8. Ofros.

X

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

una conducta que obstaculice el procedimiento.

No se realizé una cuantificacion de los siguientes criterios: (i) el
derecho infringido por la denunciada; (ii) el fin disuasivo; (iii) la
gravedad de la falta, y; (iv) la conducta procesal de la parte
denunciada, este ultimo criterio no fue considerado como factor

agravante de una multa, toda vez que la denunciada no ha tenido
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SE RESOLVIO:
v" Confirmar la Resolucion N° 698-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de abril de

2015, en los extremos que:

Declaré fundada la denuncia.

Sanciono a la denunciada con una multa ascendente a 1 UIT.

1

- Dispuso que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Dispuso el comiso definitivo de los productos incautados.

v Modificar el extremo referido a la prohibicion de uso, la cual quedé redactada en los
siguientes términos: prohibir a la denunciada el uso de los signos conformados por
dos letras C entrelazadas en forma independiente o conjuntamente con otros

elementos, en relacion con protectores para celular.

v Dejar firme la Resolucion N° 698-2015/CSD-INDECOPI de fecha 17 de abril de

2015, en lo demas que contiene.
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Anexo 6 -E

ANALISIS DE RESOLUCION DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD
INTELECTUAL

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

Niimero de Expediente 592026-2014/DSD

Niimeto de Rasolnsish 1259-2016/TPI-INDECOPI

Organo Administrativo | Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Competente

Denunciante APPLE INC.

Denunciada JANCA S.AC.

Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos

Materia

2. MARCA BASE DE DENUNCIA

MARCA CLASE CERTIFICADO

APPLE 09 40574

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

4. LO RESUELTO POR LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA
INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

v Declarar fundada la denuncia.
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v/ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 01 (una) UIT.

v Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, conforme al modelo signado en el
numeral 3.1.2., para distinguir pantallas LCD para teléfonos inteligentes, de la clase

9 de la Nomenclatura Oficial.

v Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente

procedimiento.

v Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

5. ANALISIS DEL CASO
L

a Sala sefialé que los signos utilizados por la denunciada vulnera el derecho de

Propiedad Industrial de la denunciante, por lo que se configuré una infraccién a los

derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en

el articulo 155 inciso d) de la Decision 486.

6. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Sala estimé que debe ser impuesta tomando
en cuenta la naturaleza de la infraccion, asi como el provecho ilicito obtenido o que
pretendia obtener la denunciada con el acto infractor. Asimismo, el fin disuasivo de una
sancion, la conducta procesal de la denunciada y el o los agravantes de la falta.
Adicionalmente, tuvo en consideracion el principio de razonabilidad establecido en la Ley
27444,

En el presente caso, la Sala advirti6 lo siguiente:

v Derecho infringido por la denunciada:

La Sala sefalé que la denunciada ha incurrido en infraccion al derecho de la
denunciante, al haber importado 34 (treinta y cuatro) pantallas LCD para Iphone con
el signo IPPLE (9 piezas LCD para Iphone 4G White y 24 piezas LCD para Iphone

4G black), siendo productos identificados con un signo idéntico a la marca registrada
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de la denunciante. A criterio de la Sala una infraccion de esta naturaleza ameritaria
una sancién de multa.

v" Fin disuasivo:

La Sala sefald que la magnitud de las sanciones debe ser igual o superior al beneficio
esperado en caso de cometer la infraccion, a fin de garantizar que las sanciones
tengan verdaderamente un efecto disuasivo, no sélo sobre las personas naturales o
empresas infractores sino sobre el resto de agentes econémicos del mercado.

v' El provecho ilicito:

La Sala sefalé que el provecho ilicito en un caso como el presente puede ser
calculado sobre la base de (i) lo que dejo de pagar la denunciada a fin de obtener la
autorizacion del titular de las marcas infringidas para la importacién de productos
conteniendo dichos signos; (ii) los ingresos que la denunciada esperaba tener de la
comercializacion de los productos importados (directamente o a través de
distribuidores); o, en defecto de lo anterior, (iii) el valor de compra de los productos
importados.
La Sala consider6 que correspondio aplicar el tercer criterio antes mencionado,
referido al valor de compra de la mercaderia incautada (precio FOB).
Respecto del provecho ilicito, la Sala verificé que la denunciada importé 34 unidades
de pantallas LCD para Iphone, cuyo valor FOB total de la mercaderia considerada
infractora asciende a US$ 360 délares americanos (0.25 UIT). Por lo tanto, ese valor
se tomé como referencia del provecho ilicito en el presente caso.
De lo expuesto, si bien corresponderia imponer una sancién mayor a la establecida
por la Comision de Signos Distintivos a la denunciada, cabe precisar que la
prohibicion de no reformatio in peius (no reforma peyorativa) recogida en la Ley
27444, impide empeorar o desmejorar la situaciéon juridica del recurrente a
consecuencia de su recurso.
En tal sentido, la Sala considerd que no es posible imponer a la denunciada una sancién
mayor, por lo que confirmé la sancién de multa ascendente a 1 UIT, impuesta por la
Comision de Signos Distintivos.

v Conducta procesal de la denunciada:
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La Sala sefialé que la conducta procesal sélo sera considerada como un agravante
de la infraccion, toda vez que es obligacion de las partes mantener una conducta
adecuada y colaborar con el esclarecimiento de los hechos durante el procedimiento.
En el presente caso, la denunciada no ha sido renuente al desarrollo del
procedimiento.

La gravedad de la infraccion:

La Sala sefalé que en el presente caso la denunciada importé6 mercaderia con un
signo idéntico a la marca registrada a favor de la denunciante, lo que constituye una

infraccion grave.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar como los 6rganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afo 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items Sl | NO
. Se aplicé el beneficio ilicito de la comisién de la infraccion. X
. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
. Se aplicé la modalidad y el alcance del acto infractor. X
. Se aplico los efectos del acto infractor. X
. Se aplicé la duracion en el tiempo del acto infractor. X
. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
. Se aplicé la mala fe del acto infractor. X
. Otros. X
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El derecho infringido por la denunciada; el fin disuasivo; la

Describir los criterios i
conducta procesal de la denunciada, y; la gravedad de la

infraccion.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los érganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afo 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar

items Si NO

1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.

Describir el calculo Se calculé el monto de la multa, por infraccién a los derechos
marcarios, teniendo en consideracion el valor de compra de los
productos infractores, para estimar el beneficio ilicito de la
comisién de la infraccion.

La fuente para obtener el valor de compra de los productos
infractores fue el precio FOB, el cual se encuentra seialado en la

Declaracion Aduanera de Mercancias.

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de X

deteccion de la infraccion.

Describir el calculo

3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el X

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto X

infractor.

Describir el calculo
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5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo X

del acto infractor.

Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto X

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X

infractor.

Describir el calculo

8. Oftros. X

No se realizé una cuantificacién de los siguientes criterios: (i) el

Describir el calculo de |
2 derecho infringido por la denunciada; (ii) el fin disuasivo; (iii) la

multa en base a los otros
! gravedad de la falta, y; (iv) la conducta procesal de la parte

criterios . - o .
denunciada, este ultimo criterio no fue considerado como factor
agravante de una multa, toda vez que la denunciada no ha tenido
una conducta que obstaculice el procedimiento.
SE RESOLVIO:

Confirmar la Resolucion N° 1281-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 22 de junio de

2015, en todos sus extremos.
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Anexo 6 -F

ANALISIS DE RESOLUCION DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD
INTELECTUAL

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

589228-2014/DSD

Numero de Expediente

Niimero de Resolucién 1260-2016/TPI-INDECOPI

Organo Administrativo | Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Competente
Denunciante APPLE INC.
Denunciada JA IMPORTS PERU S.A.C.
Materia Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos
2. MARCAS BASE DE DENUNCIA
MARCA CLASE CERTIFICADO
09 125665
& iPhone| -
IPHONE 09 154145
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09 177584

DESIGNED BY APPLE IN 09 209687
CALIFORNIA :

3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

4. LO RESUELTO POR LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA
INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

v Declarar infundada la denuncia.

v' Declarar improcedente la solicitud de medidas definitivas formulada por la

denunciante.
v"  Declarar improcedente el pedido de pago de costas y costos.

v Levantar las medidas cautelares dictadas mediante Resolucion de fecha 18 de

setiembre de 2014.

5. ANALISIS DEL CASO

La Sala senalé que los signos utilizados por la denunciada vulneran el derecho de

Propiedad Industrial de la denunciante, por lo que se configuré una infraccion a los
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derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en

el articulo 155 inciso d) de la Decision 486.

6. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Sala estimé que debe ser impuesta tomando
en cuenta la naturaleza de la infraccién, asi como el provecho ilicito obtenido o que
pretendia obtener la denunciada con el acto infractor. Asimismo, el fin disuasivo de una
sancion, la conducta procesal de la denunciada y el o los agravantes de la falta.
Adicionalmente, tuvo en consideracion el principio de razonabilidad establecido en la Ley
27444,

En el presente caso, la Sala advirtio lo siguiente:

v Derecho infringido por la denunciada:

La Sala sefalé que la denunciada ha incurrido en infraccion al derecho de la
denunciante, al haber importado 60 (sesenta) kits de audifonos para celular
conteniendo cada kit un audifono dentro de un estuche, un cargador, un cable USB,
un manual de instrucciones de dos hojas dentro de un estuche de carton y un
protector de plastico, conteniendo el signo de una manzana mordida, tanto en los
audifonos como en el empaque de cartén que contiene los kits, los cuales consignan
la denominacién IPHONE, y 60 etiquetas autoadhesivas grandes y 60 etiquetas
autoadhesivas pequefas, todas con la denominaciéon IPHONE, siendo signos en
algunos caos idénticos y en otros similares a las marca registradas de la denunciante.
A criterio de la Sala una infraccion de esta naturaleza ameritaria una sancién de
multa.

v" Fin disuasivo:

La Sala seial6 que la magnitud de las sanciones debe serigual o superior al beneficio
esperado en caso de cometer la infraccién, a fin de garantizar que las sanciones
administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sélo sobre las personas
naturales o empresas infractores sino sobre el resto de agentes econémicos del
mercado.

v El provecho ilicito:
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La Sala seialé que el provecho ilicito en un caso como el presente puede ser
calculado sobre la base de (i) lo que dej6 de pagar la denunciada a fin de obtener la
autorizacion del titular de las marcas infringidas para la importacion de productos
conteniendo dichos signos; (i) los ingresos que la denunciada esperaba tener de la
comercializacion de los productos importados (directamente o a través de
distribuidores); o, en defecto de lo anterior, (iii) el valor de compra de los productos
importados. )
La Sala consideré6 que si bien correspondié aplicar el tercer criterio antes
mencionado, referido al valor de compra de la mercaderia (precio FOB), en la DUA
N° 235-2014-18-276707, no se consigna el valor en mencién. Sin embargo, la Sala
sefal6 que la denunciada presenté una factura de compra N°® MZH20140828H, de
fecha 28 de agosto de 2014, emitida por Jianseng Cai’s Store Co., Ltd. A favor de JA
Imports Perti S.A.C., por concepto de 60 kits para teléfono, por un valor de $ 400
délares americanos.
Respecto del provecho ilicito, la Sala verificé que el valor total de la mercaderia
considerada infractora asciende a US$ 400 délares americanos (0.28 UIT). Por lo
tanto, ese valor se tomé como referencia del provecho ilicito en el presente caso.
En tal sentido, la Sala sefalé que se ha podido verificar que del uso de los signos
infractores y de medios probatorios que obran en autos, la denunciada import6é los
productos infractores con signos idénticos y similares a las marcas registradas por la
denunciante, por lo que se consideré imponer a la denunciada una multa equivalente a
3.28 UIT.

v' Conducta procesal de la denunciada:

La Sala senalé que la conducta procesal s6lo sera considerada como un agravante
de la infraccién, toda vez que es obligacion de las partes mantener una conducta
adecuada y colaborar con el esclarecimiento de los hechos durante el procedimiento.
En el presente caso, la denunciada no ha sido renuente al desarrollo del
procedimiento.

v La gravedad de la infraccién:

La Sala senal6 que en el presente caso la denunciada importé mercaderia con signos
idénticos, en algunos casos, y similares, en otros, a las marcas registradas a favor

de la denunciante, lo que constituye una infraccion grave.
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar cémo los érganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la

determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items sl | NO

1. Se aplicé el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplicé la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplico la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Otros. X

El derecho infringido por la denunciada; el fin disuasivo; la

Describir los criterios .
conducta procesal de la denunciada, y; la gravedad de la

infraccion.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los 6rganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.
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Marcar
items sl NO
1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X
comision de la infraccion.
Describir el calculo Se considero el valor de compra de los productos infractores, para

Aduanera de Mercancias.

délares americanos.

estimar el beneficio ilicito de la comisién de la infraccién. Sin
embargo, no se aprecio informacion que indique el valor

determinado de los productos importados en la Declaracién

No obstante, la denunciada presenté una factura de compra N°
MZH20140828H, de fecha 28 de agosto de 2014, emitida por
Jianseng Cai’s Store Co., Ltd. A favor de JA Imports Peru S.A.C.,

por concepto de 60 kits para teléfono, por un valor de $ 400

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de

deteccion de la infraccion.

Describir el calculo

3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto

infractor.

Describir el calculo

5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo

del acto infractor.

Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto

infractor.

Describir el calculo
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7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto X

infractor.

Describir el calculo

8. Otros. X

Describir el calculo de la

multa en base a los otros

No se realizé una cuantificacion de los siguientes criterios: (i) el
derecho infringido por la denunciada; (ii) el fin disuasivo; (iii) la

gravedad de la falta, y; (iv) la conducta procesal de la parte

criterios
ert denunciada, este ultimo criterio no fue considerado como factor
agravante de una multa, toda vez que la denunciada no ha tenido
una conducta que obstaculice el procedimiento.
SE RESOLVIO:

Revocar la Resolucion N° 1112-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 03 de junio de

2015, en todos sus extremos; y, en consecuencia:

Declarar fundada la denuncia.
Sanciono a la denunciada con una multa ascendente a 3.28 UIT.

Prohibir a la denunciada el uso de los signos IPHONE, DESIGNED BY APPLE
IN CALIFORNIA, la figura conformada por una manzana, IPHONE 5S y la figura
conformada por un celular, para distinguir accesorios para celular (audifonos,

cargadores, cables USB).

Dispuso que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
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Anexo 6 -G

ANALISIS DE RESOLUCION DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD
INTELECTUAL

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

Nimero de Expediente 595774-2014/DSD

Niimera de Resolicidn 1864-2016/TPI-INDECOPI

Organo Administrativo | Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Competente

Denunciante SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD

EDILIA MERCADO CCENTE

Denunciada
Materia Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos
2. MARCAS BASE DE DENUNCIA
MARCA CLASE CERTIFICADO
09 20644
SAMSUNG |

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

SAMSUNG
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4. LO RESUELTO POR LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA
INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

Declarar fundada la denuncia.
v' Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 03 (tres) UIT.

v" Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, para distinguir pantallas tactiles

para teléfonos celulares.

v" Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

5. ANALISIS DEL CASO

La Sala senal6 que el signo utilizado por la denunciada vulnera el derecho de Propiedad
Industrial de la denunciante, por lo que se configuré una infracciéon a los derechos de
Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo

155 inciso d) de la Decision 486.

6. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacién de la multa a imponer, la Sala estimé que debe ser impuesta tomando
en cuenta la naturaleza de la infraccion, asi como el provecho ilicito obtenido o que
pretendia obtener la denunciada con el acto infractor. Asimismo, el fin disuasivo de una
sancion, la conducta procesal de la denunciada y el o los agravantes de la falta.
Adicionalmente, tuvo en consideracion el principio de razonabilidad establecido en la Ley
27444,

En el presente caso, la Sala estimé que teniendo en cuenta los criterios establecidos en
el articulo 121 del Decreto Legislativo 1075, asi como el fin disuasivo de la sancion y la
conducta procedimental de la denunciada, se considera pertinente confirmar la sancién

impuesta por la Comision de Signos Distintivos.
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar como los 6rganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el ano 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N°® 1075 para la

determinacion de la multa por infraccién a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items sl NO

1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X

2. Se aplicé la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplico la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplicé los efectos del acto infractor. X
5. Se aplicé la duracién en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplicé la reincidencia del acto infractor. X
7. Se aplico la mala fe del acto infractor. X
8. Otros. X

La naturaleza de la infraccion; el fin disuasivo; la conducta

Describir los criterios .
procesal de la denunciada, y; el o los agravantes de la falta.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar cémo los 6rganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afio 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items SI NO
1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.
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Describir el calculo

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de

deteccion de la infraccion.

Describir el calculo

3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto

infractor.

Describir el calculo

5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracion en el tiempo

del acto infractor.

Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto

infractor.

Describir el calculo

8. Otros.

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:
Confirmar la Resolucién N° 1642-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 15 de julio de
2015.
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Anexo 6 -H

ANALISIS DE RESOLUCION DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD
INTELECTUAL

GUIA DE ANALISIS DE RESOLUCIONES

1. DESCRIPCION GENERAL

598710-2014/DSD

Numero de Expediente

Organo Administrativo | Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Competente
Denunciante SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Dennneiads JESUS MANUEL SOMONTES CARLOS
Materia Denuncia por infraccion en materia de signos distintivos
2. MARCAS BASE DE DENUNCIA
MARCA CLASE CERTIFICADO
09 20644
SAMSUNG

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO
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4. LO RESUELTO POR LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA

INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

Declarar fundada la denuncia.
v' Sancionar al denunciado con una multa equivalente a 06 (seis) UIT.

v Prohibir al denunciado el uso del signo infractor, en forma aislada o conjuntamente
con otros elementos, e independientemente del color empleado, para distinguir micas

para teléfonos celulares y pantallas tactiles para teléfonos celulares y tabletas.

v" Disponer que el denunciado asuma el pago de las costas y costos.

5. ANALISIS DEL CASO

La Sala sefialé que el signo utilizado por el denunciado vulnera el derecho de Propiedad
Industrial de la denunciante, por lo que se configur6é una infraccion a los derechos de

Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo

155 inciso a)_de_lg_ﬁ)écisiénASG.' .

sk

6. DETERMINACION DE LA MULTA

Para la graduacion de la multa a imponer, la Sala estimé que debe ser impuesta tomando
en cuenta la naturaleza de la infraccion, asi como el provecho ilicito obtenido o que
pretendia obtener el denunciado con el acto infractor. Asimismo, el fin disuasivo de una
sancion, la conducta procesal del denunciado y el o los agravantes de la falta.
Adicionalmente, tuvo en consideracion el principio de razonabilidad establecido en la Ley
27444,

En el presente caso, la Sala estimé que teniendo en cuenta los criterios establecidos en
el articulo 121 del Decreto Legislativo 1075, asi como el fin disuasivo de la sancién y la
conducta procedimental de la denunciada, se considera pertinente confirmar la sancion

impuesta por la Comisién de Signos Distintivos.
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 1

Determinar como los 6rganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el afio 2016,
los criterios establecidos en el articulo 121 del Decreto Legislativo N°® 1075 para la

determinacion de la multa por infraccion a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items ' Sl NO
1. Se aplico el beneficio ilicito de la comision de la infraccion. X
2. Se aplico la probabilidad de deteccion de la infraccion. X
3. Se aplic6 la modalidad y el alcance del acto infractor. X
4. Se aplico los efectos del acto infractor. X
5. Se aplico la duracion en el tiempo del acto infractor. X
6. Se aplico la reinéidencia del acto infractor. 7 X
- 7. ”S‘e aplicé la mala fe del écto infractor. | X
8. Otros. X

La naturaleza de la infraccion; el fin disuasivo; la conducta
Describir los criterios

procesal de la denunciada, y; el o los agravantes de la falta.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2

Analizar como los organos resolutivos del Indecopi calcularon, en el afno 2016, el

monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Marcar
items SI NO
1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilicito de la X

comision de la infraccion.
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Describir el calculo

2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de

deteccion de la infraccion.

Describir el calculo

3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el

alcance del acto infractor.

Describir el calculo

4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto

infractor.

Describir el calculo

5. Se calcula el monto de la multa en base a la duracién en el tiempo

del acto infractor.

Describir el calculo

6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto

infractor.

Describir el calculo

7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto

infractor.

Describir el calculo

8. Oftros.

Describir el calculo de la
multa en base a los otros

criterios

SE RESOLVIO:
Confirmar la Resolucion N° 1640-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 15 de julio de
2015.
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Anexo 7

EXTRACTO DEL.DECRETO LEGISLATIVO 1075

e) Autorizaciones de uso.

Siempre que se trate de licencias obligatorias en materia de patentes,
seran de aplicacion desde el articulo 61 hasta el articulo 69 de la Decision 486
de la Comisién de la Comunidad Andina y el articulo 40 del decreto legislativo
de la presente Ley.” (*)

(*) Articulo incorporado por el Articulo 8 de la Ley N° 293186, publicada el 14
enero 2009.

Articulo 121.- Determinacion de la sancion
Para determinar la sancion a aplicar, la autoridad nacional competente
tendra en consideracién, entre otros, los siguientes criterios:

a) el beneficio ilicito real o potencial de la comisién de la infraccién;
b) la probabilidad de deteccién de la infraccién;

c) la modalidad y el alcance del acto infractor;

d) los efectos del acto infractor;

e) la duracién en el tiempo del acto infractor;

f) la reincidencia en la comisién de un acto infractor;

g) la mala fe en la comisién del acto infractor.

De ser el caso, estos criterios también serdn tomados en cuenta a
efectos de graduar la multa a imponer.

Sub Capitulo 2
Medidas definitivas
Articulo 122.- Medidas definitivas
Sin perjuicio de la sancién que se imponga por la comision de un acto

infractor, la autoridad nacional competente podra dictar, entre otras, las
siguientes medidas definitivas:

a) el cese de los actos que constituyen la infraccion;

b) el retirc de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la
infraccién, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de
publicidad u otros materiales, asi como los materiales y medios que sirvieran
para cometer la infraccién;

¢) la prohibicién de la importacion o de la exportacion de los productos,
materiales o medios referidos en el literal b);

d) las medidas necesarias para evitar la continuacién o la repeticion de
la infraccién;

e) la destruccién de los productos, materiales o medios referidos en el
literal b) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o
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Anexo 8

EXTRACTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1272

& ¥ El Peruano / Miércoles 21 de diciembre de 2016

NORMAS LEGALES,

607139

separacion entre la fase instructora y la sancionadora,
encomendéndolas a autoridades distintas.

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever
que la comisién de la conducta sancionable no resulte
mas veniajosa para el infractor que cumplir las normas
infringidas o asumir la sancién. Sin embargo, las sanciones
a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento
calificado como infraccion, observando los siguientes
criterios que se sefialan a efectos de su graduacion:

a) El beneficio ilicito resultante por la comisién de la
infraccién;

b) La probabilidad de deteccidn de la infraccién:

¢) La gravedad de! dafio al interés pdblico y/o bien
juridico protegido;

d) El perjuicio econémico causado;

e} La reincidencia, por la comision de la misma
infraccion dentro del plazo de un (1) afo desde que quedd
firme la resolucion que sanciond la primera infraccién.

f) Las circunstancias de la comision de la infraccién; y

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta
del infractor.

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables
administrativamente las infracciones previstas
expresamente en normas con rango de ley mediante su
tipificacion como tales, sin admitir interpretacion extensiva
o analogia. Las disposiciones reglamentarias de desarrolio
pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar
las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo
los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita
tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificacidon de infracciones no se
puede imponer a los administrados el cumplimiento de
obligaciones que no estén previstas previamente en una
norma legal o reglamentaria, segun corresponda.

En la configuracion de los regimenes sancionadores se
evita la tipificacion de infracciones con idéntico supuesto
de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos
delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o
respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras
normas administrativas sancionadoras.

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las
posteriores le sean mas favorables.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto
retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al
infractor, tanto en lo referido a la tipificacién de la infraccién
como a la sancion y a sus plazos de prescripcion, incluso
respecto de las sanciones en ejecucién al entrar en vigor
la nueva disposicién.

6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma
conducta califique como mdas de una infraccién se
aplicara la sancién prevista para la infraccion de mayor
gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demads
responsabilidades que establezcan las leyes.

7. Continuacién de Infracclones.- Para determinar la
procedencia de la imposicién de sanciones por infracciones
en las que el administrado incurra en forma continua, se
requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30)
dias habiles desde la fecha de la imposicién de la ultima
sancién y que se acredite haber solicitado al administrado
que demuestre haber cesado la infraccién dentro de dicho
plazo.

Las entidades, bajo sancién de nulidad, no podrén
atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposicién de la
sancion respectiva, en los siguientes casos:

a) Cuando se encuentre en framite un recurso
administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto
administrativo mediante el cual se impuso la Gitima sancién
administrativa.

b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no
hubiera recaido en acto administrativo firme.

¢} Cuando la conducta que determind la imposicién
de la sancién administrativa original haya perdido el
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carécter de infraccién administrativa por modificacién en el
ordenamiento, sin perjuicio de la aplicacién de principio de
irretroactividad a que se refiere el inciso 5.

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en
quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de
infraccion sancionable.

9. Presuncion de licitud.- Las entidades deben
presumir que los administrados han actuado apegados
a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en
contrario.

10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa
es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto
legislativo se disponga la responsabilidad administrativa
objetiva.

11. Non bis in idem.- No se podran imponer sucesiva
o simultdneamente una pena y una sancioén administrativa
por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la
identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Dicha prohibicién se extiende también a las sanciones
administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de
continuacion de infracciones a que se refiere el inciso 7."

“Articulo 232. Determinacion de la responsabilidad

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan
al administrado son compatibles con el dictado de medidas
correctivas conducentes a ordenar la reposicion o la
reparacion de la situacion alterada por la infraccion a su
estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados,
asf como con la indemnizacién por los dafios y perjuicios
ocasicnados, las que son determinadas en el proceso
judicial correspondiente. Las medidas correctivas deben
estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse
a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los
bienes juridicos tutelados que se pretenden garantizar en
cada supuesto concreto.

232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones
previstas en una disposicion legal corresponda a varias
personas conjuntamente, responderan en forma solidaria
de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las
sanciones que se impongan.”

“Articulo 233, Prescripcion

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la
existencia de infracciones administrativas, prescribe en el
plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio
del computo de los plazos de prescripcion respecto de
las demds obligaciones que se deriven de los efectos de
la comision de la infraccién. En caso ello no hubiera sido
determinado, dicha facultad de la autoridad prescribird a
los cuatro (4) afos.

233.2 El computo del plazo de prescripciéon de la
facultad para determinar la existencia de 232 infracciones
comenzara a partir del dia en que la infraccion se hubiera
cometido en el caso de las infracciones instanténeas o
infracciones instantaneas de efectos permanentes, desde
el dia que se realiz6 la Gltima accion constitutiva de la
infraccion en el caso de infracciones continuadas, o desde
el dia en que la accion cesé en el caso de las infracciones
permanentes.

Ef computo del plazo de prescripcion solo se suspende
con la iniciacion del procedimiento sancionador a través de
la notificacién al administrado de les hechos constitutivos
de infraccién que les sean imputados a titulo de cargo, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 235, inciso 3 de esta
Ley. Dicho computo deberd reanudarse inmediatamente si
el tramite del procedimiento sancionador se mantuviera
paralizado por mas de veinticinco (25) dias hébiles, por
causa no imputable al administrado.

233.3 La autoridad declara de oficio la prescripcion y
da por concluido el procedimiento cuando advierta que
se ha cumplido el plazo para determinar la existencia
de infracciones. Asimismo, los administrades pueden
plantear la prescripcién por via de defensa y la autoridad
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Decreto Supremo que aprueba el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo
General

DECRETO SUPREMO
N° 006-2017-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDOC:

Que, mediante la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, se establecen las normas
comunes para las actuaciones de la funcién administrativa
del Estado y, regula todos los procedimientos
administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo
los procedimientos especiales;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1272, “Decreto
Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley
N* 29060, Ley del Silencio Administrativo” se modifica
e incorpora algunos articulos al dispositivo legal antes
citado;

Que, dado los cambios normativos introducidos,
la Sexta Disposicion Complementaria Transitoria del
Decreto Legislativo N° 1272, dispuso que se apruebe
mediante Decreto Supremo refrendade por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, el Texto dnico Ordenado
de la Ley N° 27444 L ey del Procedimiento Administrativo
General, en un plazo maximo de sesenta (60) dias habiles
contados a partir de la enirada en vigencia del Decreto
Legistativo N° 1272;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) del
articulo 118 de la Constitucién Politica del Peni, en fa
Ley N® 28158, Ley Orgénica del Poder Ejecutivo y en el
Decreto Legislativo N° 1272,

DECRETA:

Articulo 1.- Aprobacion del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Apruébese el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
que consta de cinco (5) titulos, veinte capitulos (20),
doscientos setenta y uno (271) articulos, seis (6)
Disposiciones Complementarias Finales, doce (12)
Disposiciones Complementarias Transitorias; y, fres (3)
Disposiciones Complementarias Derogatorias.

Articulo 2.- Publicacién.

Disponer la publicacién del presente Decreto
Supremo en el Diario Oficial El Peruano y su Anexo en el
Portal Institucional del Estado peruano (www.peru.gob,
pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos .minj , €l mismo dia
de fa publicacion de la presente norma.

Articulo 3.- Refrendo.

El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
diecisiete dias del mes de marzo del afio dos mil
diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSK! GODARD
Presidente de la Reptbfica

MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
(Sistematiza la Ley N° 27444 y el
Decreto Legislativo N° 1272)

TITULO PRELIMINAR
TiTULO |
Del régimen juridico de los actos administrativos
CAPiTULO!
De los actos administrativos

Articulo 1. Ambito de aplicacion de la ley

La presente Ley sera de aplicacion para todas las
entidades de la Administracién Publica.

Para los fines de la presente Ley, se entenderd por
“entidad” o “entidades” de la Administracién Publica:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y
Organismos Publicos;

2. El Poder Legislativo,

3. El Poder Judicial;

4. Los Gobiernos Regionales;

5. Los Gobiernos Locales;

6. Los Organismos a los que la Constitucién Politica
del Perts y las leyes confieren autonomia.

7. Las demés entidades, organismos, proyectos
especiales, y programas estatales, cuyas aclividades se
realizan en virtud de potestades administrativas y, por
tanto se consideran sujetas a las normas comunes de
derecho publico, salvo mandato expreso de ley que las
refiera a otro régimen,; y,

8. Las personas juridicas bajo el régimen privado que
prestan servicios publicos o ejercen funcién administrativa,
en virtud de concesidn, delegacion o autorizacion del
Estado, conforme a la normativa de la materia.

Los procedimientos que tramitan las personas
juridicas mencionadas en el parrafo anterior se rigen por
lo dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable
de acuerdo a su naturaleza privada.

(Texto modificado segin el Articulo 2 del Decreto
Legislativo N°® 1272)

Articulo Il.- Contenido

1. La presente Ley contiene normas comunes para fas
actuacionesdeiafuncién administrativadel Estadoy, regula
todos los procedimientos administrativos desarrollados en
las entidades, incluyendo los procedimientos especiales.

2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos
especiales no podrén impener condiciones menos favorables
a los administrados que las previstas en la presente Ley.

3. Las autoridades administrativas, al reglamentar
los procedimientos especiales, cumpliran con seguir
los principios administrativos, asi como los derechos y
deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en
la presente Ley.

(Texto modificado segun el Articulo 2 del Decreto
Legisiativo N°® 1272)

Articulo lil.- Finalidad

La presente Ley tiene por finalidad establecer el
régimen juridico aplicable para que la actuacién de
la Administracion Pdblica sirva a la proteccién del
interés general, garantizando los derechos e infereses
de los administrados y con sujecién al ordenamiento
constitucional y juridico en general.

(Texto segun el Articulo |l de la Ley N* 27444)

Articulo V.
administrativo

Principios del procedimiento

1. El
fundamentalmente en

procedimiento administrativo se sustenta
los siguientes principios, sin
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estimado de su duracion, asi como de sus derechos y
obligaciones en el curso de tal actuacion,

2. Requerir las credenciales y el documento nacional
de identidad de los funcionarios, servidores o terceros a
cargo de la fiscalizacion.

3. Poder realizar grabaciones en audio o video de las
diligencias en las que participen.

4. Se incluyan sus observaciones en las aclas
correspondientes.

5. Presentar documentos, pruebas o argumentos
adicionales con posterioridad a la recepcién del acta de
fiscalizacion.

6. Llevar asesoria profesional a las diligencias si el
administrado lo considera.

Articulo 241.- Deberes de los administrados
fiscalizados
Son deberes de los administrados fiscalizados:

1. Realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar
tas facultades listadas en el articulo 238.

2. Permitir el acceso de los funcionarios, servidores y
terceros fiscalizadores, a sus dependencias, instalaciones,
bienes y/o equipos, de administracion directa o no, sin
perjuicio de su derecho fundamental a la inviolabilidad del
domicilio cuando corresponda.

3. Suscribir el acta de fiscalizacion.

4. Las demas que establezcan las leyes especiales.

Articulo 242.- Contenido minimo del Acta de
Fiscalizacion

242.1 El Acta de Fiscalizacidn o documento que haga
sus veces, es el documento que registra las verificaciones
de los hechos constatados objetivamente y contiene como
minimo los siguientes datos:

1. Nombre de la persona natural o razon social de la
persona juridica fiscalizada.

2. Lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la
diligencia.

3. Nombre e identificacion de los fiscalizadores.

4. Nombres e identificacion del representante legal
de la persona juridica fiscalizada o de su representante
designado para dicho fin.

5. Los hechos materia de verificacién y/u ocurrencias
de Ia fiscalizacion,

6. Las manifestaciones u observaciones de los
representantes de los fiscalizados y de los fiscalizadores.

7. La firma y documento de identidad de las personas
participantes. Si alguna de ellas se negara a firmar, se
deja constancia de la negativa en el acta, sin que esto
afecte su validez.

8. La negativa del administrado de identificarse y
suscribir el acta.

2422 Las Actas de fiscalizacion dejan constancia de
los hechos verificados durante la diligencia, salvo prueba
en contrario.

Articulo 243.- Conclusién de la actividad de
fiscalizacion

243.1 Las actuaciones de fiscalizacion podran concluir
en:

1. La certificacién o constancia de conformidad de la
actividad desarrollada por el administrado.

2. La recomendacion de mejoras o correcciones de la
actividad desarroliada por el administrado.

3. La advertencia de la existencia de incumplimientos
no susceptibles de ameritar la determinacién de
responsabilidades administrativas.

4. La recomendacion del inicio de un procedimiento con
el fin de determinar las responsabilidades administrativas
que correspondan.

5. La adopcién de medidas correctivas.

6. Ofras formas segin lo establezcan las leyes
especiales.

243.2. Las entidades procuraran realizar algunas

fiscalizaciones Gnicamente con finalidad orientativa, esto
es, de identificacidn de riesgos y notificacion de alerlas
a los administrados con la finalidad de que mejoren su
gestion.

Articulo 244.- Medidas cautelares y correctivas

Las entidades solo podran dictar medidas cautelares
y correctivas siempre que estén habilitadas por Ley o
Decreto Legislativo y mediante decision debidamente
motivada y observando el Principio de Proporcionalidad.

CAPITULO 1Tl
Procedimiento Sancionador
Articulo 245.- Ambito de aplicacion de este capitulo

2451 Las disposiciones del presente Capitulo
disciplinan la facultad que se atribuye a cuaiquiera de las
entidades para establecer infracciones administrativas y
las consecuentes sanciones a los administrados.

2452 Las disposiciones contenidas en el presente
Capitulo se aplican con caracter supletorio a todos los
procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo
los tributarios, los que deben observar necesariamente los
principios de la potestad sancionadora administrativa a que
se refiere el articulo 246, asi como la estructura y garantias
previstas para el procedimiento administrativo sancionador.

Los procedimientos especiales no pueden imponer
condiciones menos favaorables a los administrados, que
las previstas en este Capitulo.

245.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el
personal de las entidades se rige por la normativa sobre
la materia.”

(Texto modificado segun el Ariculo 2 Decreto
Legislativo N 1272)

Articulo 246.- Principios de Ia
sancionadora administrativa

L.a potestad sancionadora de todas las entidades
esta regida adicionalmente por los siguientes principios
especiales:

potestad

1. Legalidad.- S6lo por norma con rango de ley
cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora
y la consiguiente prevision de las consecuencias
administrativas que a titulo de sancién son posibles
de aplicar a un administrado, las que en ningun caso
habilitardn a disponer la privacion de libertad.

2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer
sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento
respectivo, respetando las garantias del debido
procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio
de la potestad sancionadora deben establecer ia debida
separacién entre la fase instructora y la sancionadora,
encomendandolas a autoridades distintas.

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever
que la comisién de la conducta sancionable no resuite
mas ventajosa para el infractor que cumplir las normas
infringidas o asumir la sancién. Sin embargo, las
sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al
incumplimiento calificado como infraccion, observando
los siguientes criterios que se sefialan a efectos de su
graduacion:

a) El beneficio ilicito resultante por la comision de la
infraccién;

b) La probabilidad de deteccién de la infraccion;

c) La gravedad del dafio al interés publico y/o bien
juridico protegido;

d) El perjuicio econdmico causado;

e) La reincidencia, por la comisién de la misma
infraccion dentro del plazo de un (1) afio desde que quedd
firme la resolfucion que sanciond a primera infraccion.

f) Las circunstancias de la comision de la infraccion; y

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta
def infractor.

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables
administrativamente las infracciones previstas
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Gerencia de Estudios Econémicos

INTRODUCCION

Las muitas son una herramienta de suma importancia para la correccién de conductas
ilicitas que atentan contra la libre y leal competencia, los derechos de consumidores y la
propiedad intelectual. Las labores de prevencién y fiscalizacién por si solas no son
suficientes ni efectivas, si es que una vez detectada y comprobada la infraccidn por parte
de la autoridad, las muiltas no son adecuadamente calculadas y efectivamente cobradas.

En este sentido, el principal objetivo que debe buscar la autoridad con la imposicion de
una muita es disuadir la realizacion de conductas ilicitas, lo que se logra calibrando la
multa de forma que no resulte mas rentable o beneficioso para el infractor realizar la
infraccion y pagar la multa, que no realizar la infraccion. La Ley de Procedimiento
Administrativo General sefala esto mismo cuando, refiriéndose al principic de
razonabilidad indica que:

“Las autoridades deben prever que la comisién de la conducta sancionable no
resulte mas ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir
Ja sancién (...)"

El presente documento tiene por objetivo revisar la forma en que se vienen imponiendo
muiltas en Indecopi y proponer, a la luz de la teoria econémica, criterios para el
establecimiento de multas que cumplan de manera efectiva con el principio de
razonabilidad, y a la vez, que dichos criterios sean de aplicabilidad para todos los
érganos resolutivos del Indecopi, de acuerdo con la normatividad vigente en cada uno de
sus ambitos de competencia.

Tomando en cuenta lo anterior, el documento ha sido estructurado en dos capitulos. En el
primer capitulo se revisa la manera en que los diversos érganos resolutivos del Indecopi
determinan el valor de las multas que imponen, considerando los criterios establecidos en
sus respectivos marcos legales. En el segundo capitulo se propone una metodologia para
la determinacion de las multas en el Indecopi basada en la teoria econémica, pero que
respeta las particularidades del marco legal en el que opera cada érgano resolutivo de la
institucion. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio.

' Numeral 3 del articulo 230° de la Ley 27444. Numeral modificado por el articulo 1 del Decreto Legislativo
1029, publicado e} 24 de junio de 2008.
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1. DIAGNOSTICO

Los oérganos resolutivos del Indecopi establecen multas siguiendo los criterios
establecidos en sus respectivos marcos legales, asi como en el Decreto Legislativo 1033,
Ley de Organizacion y Funciones del Indecopi?, y aplicando de manera supletoria lo
dispuesto en la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante,
LPAG)®.

Si bien la legislacién enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no
especifica la forma en que dichos criterios deben calcularse y aplicarse en la practica.
Como consecuencia de ello, se observa que algunos 6rganos resolutivos han desarrolio
metodologias propias para el establecimiento de sanciones, que en algunos casos
implican un nivel de rigurosidad analitica muy superior al aplicado en otros érganos
resolutivos. Como resultado de lo anterior, existe un amplio margen de discrecionalidad
en los drganos resolutivos respecto al establecimiento de multas, lo cual puede conllevar
a que estas no sean disuasivas de las conductas ilicitas.

1.1. ¢Qué criterios establece la legislacion vigente para el establecimiento
de sanciones?

El marco legal establece los criterios que deben tenerse en cuenta al momento de
determinar la gravedad de las infracciones y graduar las sanciones correspondientes. De
manera general, el articulo 230° de la LPAG, establece como uno de los principios de la
potestad sancionadora, el denominado principio de razonabilidad. Segun este principio:

“Las autoridades deben prever que la comisién de la conducta sancionable no
resulte mas ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir
fa sancién. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberdn ser
proporcionales al incumplimiento calificado como infraccién, debiendo observar los
siguientes cnterios que en orden de prelacion se seflalan a efectos de su
graduacion:

a) La gravedad del dajio al interés publico y/o bien juridico protegido.
b) El perjuicio econdémico causado.

¢) La repeticion y/o continuidad en la comjsion de la infraccion.

d) Las circunstancias de la comisién de fa infraccidn.

2 *Articulo 2°. Funciones del Indecopi

()

2.2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Indecopi se encuentra facuifado para emitir directivas con
efectos generales, supervisar y fiscalizar actividades econdmicas, imponer sanciones, ordenar medidas
preventivas y cautelares, dictar mandatos y medidas correctivas, resolver controversias, asi/ como las demas
potestades previstas en Ia presente Ley.”

* Ei segundo capitulo de la LPAG contiene disposiciones referidas a la facultad para establecer infracciones
administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. De acuerdo al articulo 229.2°, dichas
disposiciones se aplican con cardcter supletorio a los procedimientos establecidos en leyes especiales; no
obstante, dichos procedimientos no pueden imponer a los administrados condiciones menos favorables que
las previstas en la LPAG.
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e) El beneficio ilegalmente obtenido.
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.”

El principio de razonabilidad recogido en la LPAG, en realidad, encierra dos principios.
Por un lado, esta el principio de disuasion, que sugiere que la sancion debe ser tal que no
resulte mas beneficio para el infractor pagar la multa y cometer la infraccion que no
cometer la infraccion en primer lugar. Y por otro lado, se encuentra el principio de
proporcionalidad, que sugiere realizar un andlisis holistico de la infraccion a fin de
determinar la sancién. En dicho analisis, debe tomarse en cuenta la gravedad del dafio
causado a la sociedad, el perjuicio econdomico, la repeticion de la infraccion, las
circunstancias de la comisién de la infraccion, el beneficio ilicito y la existencia o no de
intencionalidad en la conducta del infractor.

Los criterios de la LPAG son aplicados por la Comisién de Eliminacién de Barreras
Burocraticas (CEB) en la determinacion de la gravedad y la graduacion de las sanciones
y multas que impone al funcionario o los funcionarios de entidades de la Administracion
Publica® que imponen barreras burocraticas que impiden u obstaculizan ilegal o
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes econémicos en el mercado.

En el caso de la Comision de Fiscalizacion de la Competencia Desleal {CCD), en el
articulo 53° del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represidn de la Competencia Desleal,
se especifica que la Comision podra tener en consideracién los siguientes criterios para
determinar la gravedad de la infraccidn y la aplicacion de las multas correspondientes:

El beneficio ilicito resultante de la comision de la infraccion;

La probabilidad de deteccion de la infraccion;

La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal,

La dimensién del mercado afectado;

La cuota de mercado del infractor;

El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o
potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los
consumidores o usuarios;

7. Laduracion en el tiempo del acto de competencia desleal, y

8. Lareincidencia o la reiteracién en la comisién de un acto de competencia desleal.

DA ON =

En el articulo 127° de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, se establece que
para graduar la cuantia de las multas a imponer, la Comisién de Procedimientos
Concursales (CCO) debera tener en consideracion:

La intencionalidad;

El perjuicio causado;

Las circunstancias agravantes o atenuantes en la comisién de la infraccién, y
La reincidencia.

HwWnN

#Incluso del ambito municipal o regional.
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En el caso de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia (CLC), en el articulo
44° del Decreto Legislativo 1034, Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas, se
sefala que para determinar la gravedad de la infraccion y la aplicacién de las multas
correspondientes en los casos de abuso de posicion de dominio, practicas colusorias
horizontales y practicas colusorias verticales se tendra en consideracion, entre otros, los

siguientes criterios:

El beneficio ilicito esperado por la realizacién de la infraccion;

La probabilidad de deteccién de la infraccion;

La modalidad y el alcance de la restriccion de la competencia;

La dimensién del mercado afectado;

La cuota de mercado del infractor;

El efecto de la restriccidn de la competencia sobre los competidores efectivos o
potenciales, sobre otras partes en el proceso econémico y sobre los consumidores;

7. La duracién de la restriccion de la competencia;

8. La reincidencia de las conductas prohibidas, y

9. La actuacién procesal de la parte.

OO ALN A

Cabe precisar que el marco regulatorio que rige a la CLC también incluye a la Ley 26876,
Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, en la cual no se especifican
criterios para la determinacion de la gravedad y la graduacién de las sanciones a las
conductas infractoras por lo que se consideran, de manera supletoria, los criterios
definidos en la LPAG.

Tanto la Comisién de Proteccién al Consumidor (CPC) como los Organos
Resolutivos de Procedimientos Sumarisimos (OPS) consideran lo sefialado en el
articulo 112° de la Ley 29571, Codigo de Proteccion y Defensa del Consumidor, al
graduar las sanciones en los casos de infracciones contra las normas de proteccién al
consumidor. Segun el mencionado articulo, se puede tener en consideracion los
siguientes criterios:

1. El beneficio ilicito esperado u obtenido por la realizacion de la infraccion;

2. La probabilidad de deteccion de la infraccion;

3. El dafio resultante de la infraccién;

4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado;

5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectacion a la vida, salud, integridad
o patrimonio de los consumidores, y

6. Otros criterios que se consideren necesarios adoptar segun el caso.

En el caso de la graduacion de sanciones en actos que van en contra de los derechos de
autor y derechos conexos, la Direccién de Derechos de Autor (DDA) toma en cuenta
los criterios establecidos en el articulo 186° del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el
Derecho de Autor:

1. La gravedad de la falta;

2. La conducta del infractor a lo largo del procedimiento;

3. El perjuicio econdmico que hubiese causado la infraccién,
4. El provecho ilicito obtenido por el infractor; y,
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5. Otros criterios dependiendo de cada caso particular.

Finalmente, la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias (DIN) y la Direccién
de Signos Distintivos (DSD) consideran lo sefalado en el articulo 121° del Decreto
Legislativo 1075, Aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, para determinar la sancidon a aplicar. Segin el mencionado articulo, la
autoridad tendra en consideracion, entre otros, los siguientes criterios:

El beneficio ilicito real o potencial de la comisién de la infraccion;
La probabilidad de deteccion de la infraccion;

La modalidad y el alcance del acto infractor,

Los efectos del acto infractor;

La duracién en el tiempo del acto infractor;

La reincidencia en la comisién de un acto infractor; y,

La mala fe en la comisién del acto infractor.

NSNS

Del analisis de la informacion anterior se deriva que la legislacién que rige las actividades
de los 6rganos resolutivos que conforman el Indecopi considera diversos criterios para la
graduacion de sanciones, siendo algunos de ellos comunes a las diferentes areas. Por
ejemplo, casi la totalidad de los drganos resolutivos considera una estimacion del
beneficio ilicito asociado a la conducta infractora (ya sea beneficio ilicito esperado o
beneficio ilicito obtenido) para la graduacion de la sancién a ser impuesta. Asimismo, la
mayoria considera si el infractor es reincidente o no en la conducta analizada e incorpora
alguna estimacion de la probabilidad de deteccion de la conducta y de su efecto sobre los
competidores, sobre otras partes en el proceso econémico y sobre los consumidores.

El Cuadro 1 presenta un resumen de los criterios considerados en la legislacién para la
determinacién de las multas a ser impuestas por cada érgano resolutivo del Indecopi,
ordenados de acuerdo al niumero de veces en que dichos criterios son citados en la
legislacion.
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Si bien la legislacién de cada érgano resolutivo del Indecopi enuncia los criterios que
deben ser tomados en cuenta para fa graduaciéon de sanciones, no especifica la
manera en que dichos criterios deben ser incorporados por la autoridad en el célculo
de la sancion. Por ejemplo, no se establece si la autoridad debe basar la multa en
todos o solo en alguno de los criterios sugeridos. Si fuera el caso que se toman todos
o algunos de los criterios, tampoco se establece la forma o formula en que dichos
criterios deben ser considerados en conjunto para la determinacion de la multa.
Tampoco se indica como se deben cuantificar (valorizar o monefizar) criterios como el
beneficio ilicito, dafo o probabilidad de deteccion.

Esta situacion ha generado una alta dispersion en la forma en que cada organo
resolutivo incorpora los criterios citados en la legislacion al momento de graduar las
sanciones que impone. Lo anterior se ve reflejado, a su vez, en la ausencia de
predictibilidad en las decisiones de la autoridad y en un riesgo de que las sanciones
impuestas no disuadan a los infractores de cometer practicas que atentan contra la
normativa vigente.

1.2. ¢(¢Cémo han aplicado los o6rganos resolutivos del Indecopi los
criterios de imposicion de sanciones indicados en la legislacion?

Tal como se menciond anteriormente, Ia legislacion vigente lista una serie de criterios
que los organos resolutivos del Indecopi pueden tomar en cuenta para la graduacion
de multas, pero no determina la forma en que ellos deben ser calculados y
combinados para la determinacion de la sancion. Como resultado, se verifica que
existe una alta dispersion en la metodologia utilizada para el establecimiento de
multas, lo cual ha sido contrastado con la revision de las resoluciones emitidas por la
institucién en los ultimos afios.®

Un problema adicional es que las metodologias desarrolladas por los érganos
resolutivos del Indecopi, si bien se mencionan en las resoluciones de cada instancia,
no estan recogidas en un lineamento general, por lo que en la practica no resultan de
obligatorio cumplimiento. En consecuencia, dependiendo del caso en particular, la
metodologia empleada puede cambiar sin expresion de causa.

Por ejemplo, para el calculo de sanciones, la CPC basa la muita en el calculo del
dario; la CLC, en cambio, define primero el beneficio ilicito esperado, y la DSD parte
del calculo del potencial provecho ilicito. Asimismo, la incorporacion de la probabilidad
de deteccion como criterio para graduar la multa no es generalizada y el tratamiento
de las circunstancias agravantes y atenuantes tampoco es uniforme. A continuacion se
revisa la forma en que se vienen tratando los criterios de beneficio ilicito, dario,
probabilidad de deteccidn y los factores atenuantes o agravantes.

® Para la preparacion del presente documento de trabajo. el equipo de la Gerencia de Estudios
Econémicos se reunié con representantes de cada 6rgano resolutivo de la institucién, quienes
respondieron una encuesta y remitieron resoluciones que, en su consideracion, ejemplifican la manera en
que se determinan las sanciones en sus respectivas areas.
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1.21. Uso del beneficio ilicito y/o dafio

El beneficio ilicito es el criterio mas ampliamente citado en la legislacion que rige el
accionar de los o6rganos resolutivos del Indecopi. No obstante, la forma en que el
beneficio ilicito es calculado e incorporado en la determinacion de las multas no es
uniforme. Ademas, en algunos casos, el beneficio ilicito no es estimado
cuantitativamente, sino de manera cualitativa, sobre la base de la informacién que
remiten las partes 0 que ha sido recolectada por la autoridad a lo largo del
procedimiento, siendo uno de los principales problemas que la informacién que
remiten las partes o que obtiene la autoridad esta orientada a la demostrar o no la
ilegalidad del acto infractor, mas no a la estimacion de la muita.

La CLC inicia su cdlculo de multas definiendo el beneficio ilicito esperado como el
beneficio extraordinario que el infractor espera al realizar la conducta ilicita. Y, en caso
que no fuera posible calcular el beneficio ilicito esperado, calcula el beneficio ilicito
efectivamente obtenido a partir de la infraccion.

La DDA incorpora en su definicion de beneficio ilicito no solo el beneficio directamente
asociado a la infraccion, sino también los beneficios derivados de la explotacion
posterior de lo obtenido gracias a la comision de la conducta infractora.

Por su parte, la DSD determina el valor de la multa a través del célculo del potencial
beneficio ilicito del infractor que falsifica una mercaderia. Dicho valor es establecido
como el 10% del valor del producto infractor en el mercado. Ademas, en caso el
producto falsificado haya sido comercializado en el mercado antes de detectarse la
infraccion, el resultado anterior es triplicado.

La SPI, en cambio, toma como base del calculo de sus multas el valor del provecho
ilicito obtenido a partir de la comisién de la infraccién, el cual es calculado como el
producto de la cantidad de mercaderia incautada y el precio de un producto falsificado.
Dicho valor puede luego ser incrementado con la inclusion de criterios como el
mercado afectado, la conducta del infractor, entre otros.

Finalmente, algunas Comisiones no incorporan directamente en la determinacién de
muitas al beneficio ilicito que se deriva de la infraccion, sino a alguna forma de dafio
causado por la infraccion. Asi, para el calculo de sus muiltas, la CCO determina el
daio efectivamente causado a la masa de acreedores (dicho monto es denominado en
sus resoluciones “beneficio ilicito obtenido”).®

La CPC considera como punto de partida para la determinacion de las multas a
imponer el dafio causado por la conducta infractora en los consumidores. La CEB
también utiliza el dafio como criterio para graduar muitas. En este caso, el dano es
determinado a partir de la cantidad de agentes econémicos que fueron afectados por
barreras burocraticas que impidieron u obstaculizaron ilegal o irracionalmente su

¢ Ver, por ejemplo. las Resoluciones N° 0345-2010/ILN-CCO y N° 025-2010/ILN-CCO.
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acceso o permanencia en el mercado, sin tomar en consideracién cuanto se les daind
en términos econdémicos. .

Cabe precisar que a partir de la revision de resoluciones remitidas por los érganos
resolutivos a esta Gerencia se pudo constatar que, en muchos casos, la cuantificacién
{monetizacién) del beneficio ilicito o dafio sobre el que se basa la determinacion de la
multa no fue posible debido a que la informacion contenida en los expedientes no lo
permitia. En tales casos se observa que los 6rganos resolutivos han optado por
determinar el valor de la sancién realizando un andlisis cualitativo de los demas
criterios establecidos en la legislacion, o en algunos casos tomando como referencia
otros criterios como el “tamaio” de la empresa infractora. Asimismo, en algunos casos
la sancién es determinada haciendo referencia a casos anteriores, sin que sea
evidente que en dichos casos el criterio empleado fue adecuadamente mesurado.

Lo anterior no implica que no se pueda o no se deba hacer el esfuerzo por cuantificar
el beneficio ilicito o el dafio. Lo que ocurre en la practica es que el andlisis se
concentra en la determinacién y valoracién de las pruebas de la infraccion,
descuidando la obtencion y actuacion de las evidencias minimas necesarias para la
cuantificacién apropiada de la multas. Considerando los plazos perentorios de
resolucién, para cuando llega el momento de discutir y emitir la resolucién final, la
autoridad cuenta con limitados elementos de juicio para la calibracion de la muita. Esto
conlleva a que la autoridad deba privilegiar la aplicacién de un andlisis cualitativo antes
que cuantitativo, o la incorporacion de otros criterios ad hoc para el establecimiento de
multas, cuando el marco legal lo permite.

La solucion parte entonces porque las Secretarias Técnicas incorporen desde un inicio
en el andlisis de los casos, estrategias para la obtencion de la informacion necesaria
para cuantificacién del beneficio ilicito resultante de la infraccién.

1.2.2. Uso de la probabilidad de deteccién

La incorporacion del criterio “probabilidad de deteccidén” tampoco es generalizada entre
los 6rganos resolutivos del Indecopi, a pesar que es uno de los criterios que mas se
repite en las legislaciones del Indecopi. En efecto, la DSD y la SP! no incorporan este
criterio en la determinacién de las multas que imponen, pese a que el marco legal asi
lo permite. Y, en aquellos casos en que si es considerado, su inclusién en el calculo de
la sancién no es uniforme. En efecto, en algunos casos, los érganos resolutivos
realizan una cuantificacion de dicha probabilidad, mientras que en otros este criterio se
incorpora como factor agravante o atenuante de una muita base.

La CLC, por ejemplo, calcula el valor de la probabilidad de deteccion y lo usa para
dividir el beneficio ilicito esperado (u obtenido), con lo cual determina una multa base.
Sobre ella inciden los criterios atenuantes (reduciéndola) y los criterios agravantes
(incrementandola). La DIN, en cambio, utiliza la probabilidad de deteccion como un
criterio que atentia o agrava la sancion a imponerse.”

7 Por ejemplo, en la Resolucién N° 000002-2010/CIN-INDECOPI, referida a una falta contra una patente
de modelo de utilidad, se calculd que el beneficio ilicito realizado por el infractor ascendia a S/ 64 206,00

1
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Como se discute en la seccidn 2.2 la incorporacion de la probabilidad de deteccion es
un aspecto fundamental para el logro de la disuasion efectiva de las infracciones
detectadas. Al incorporar explicitamente la probabilidad de detecciéon en el célculo de
la multa se reconoce que, por diversas circunstancias, no es posible que Ja autoridad
detecte y sancione todas las infracciones que se comenten. A la vez, es una
importante senal a fos potenciales infractores, acerca de fo gravoso que podria resuftar
“jugar” con la posibilidad de no ser detectado, toda vez que dicha probabilidad si esta
siendo considerada al momento de la determinacion de la multa.

1.2.3. Incorporacidn de atenuantes y agravantes

El proceso de incorporacion de circunstancias agravantes y atenuantes en la
determinacion de sanciones también es particular a cada 6rgano resolutive y al
respecto consideramos importante resaltar dos aspectos: (i) el tratamiento de la
reincidencia como agravante y (i) los efectos de las circunstancias atenuantes.

Con relacion a la reincidencia cabe mencionar que en todos los casos esta
circunstancia es considerada un agravante de la sancion impuesta anteriormente, de
manera que un infractor reincidente recibird siempre una multa superior a la
precedente. En el caso de algunos 6rganos resolutivos, se ha adoptado la practica de
imponer una multa al reincidente igual al doble de la multa previamente impuesta.?

Asimismo, el tratamiento de las circunstancias atenuantes suele variar dependiendo
del organo funcional del que se trate. Por ejemplo, mientras que en algunos casos el
hecho que el infractor presente una buena conducta procesal (cesa la conducta
infractora con el inicio del procedimiento, presenta toda la informacién solicitada por la
autoridad, tiene voluntad de conciliacion, etc.) es considerado un criterio para disminuir
la multa base; en otros se considera que dicho comportamiento es el esperado de
cualquier agente que es parte de un procedimiento administrativo, por lo que no es
considerado un atenuante de la sancién a imponerse.

La definicién de lo que constituye un atenuante o agravante es especifica a la
legislacion de cada o6rgano resolutivo y el analisis de la extension en la que un
atenuante o agravante puede reducir o incrementar la multa es fundamentaimente
cualitativo. La seccidn 2.3 propone una forma de incorporar los atenuantes y
agravantes en el calculo de multas.

En resumen, a partir de la revision de las resoluciones de los distintos organos
resolutivos de la institucién es posible constatar que el nivel de profundizacion en el
andlisis de los criterios considerados en ia legislacion no es uniforme. De esta manera,

pero la multa finalmente impuesta fue menor a dicho valor debido a que se tomaron en consideracién
diversos criterios atenuantes, entre los cuales resalta el hecho que se considerd que la probabilidad de
deteccion de la infraccién era aita.

8 Tai es el caso, por ejemplo, de las multas impuestas por fa Comisién de Fiscalizacion de fa Competencia
Desleal en los casos en los que existe reincidencia en el incumplimiento de medidas correctivas.
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mientras que en algunos casos la determinacion de la multa considera una estimacion
cuantitativa de los criterios citados en la ley, en la mayoria de casos se trata de un
analisis de caracter cualitativo.

En aquellos casos en los cuales el enfoque de determinaciéon de las multas es de
caracter cuantitativo, se observa que se ha venido realizando una cuantificacion
(monetizacion) del beneficio ilicito y la probabilidad de deteccién para el calculo de una
multa base, la cual es incrementada o disminuida dependiendo de la presencia de
factores agravantes o atenuantes.

Por otro lado, cuando la determinacion de las multas se lleva a cabo mediante un
andlisis de caracter cualitativo se analiza la presencia o ausencia de los criterios
citados en la ley, asi como la extension o grado de cada uno de ellos. Por ejemplo, se
analiza si el mercado afectado por la practica infractora es amplio o reducido, si el
infractor sabia o no que estaba cometiendo una practica que atenta contra la
normativa vigente, si la practica fue llevada a cabo durante un pericdo prolongado o
corto, entre otros. Asimismo, en muchos casos se toma en cuenta la jurisprudencia
para la graduacion de la sancion, es decir, se fija la sancién en niveles similares a los
fijados anteriormente para conductas similares.

Es importante precisar que en los casos en los cuales se opta por realizar un analisis
cualitativo dicha decisién suele estar motivada por la ausencia de la informacién
necesaria para realizar una estimacion cuantitativa de los criterios listados en la
legislacion. En efecto, en las resoluciones revisadas es posible identificar un alto nivel
de esfuerzo en los equipos de los érganos resolutivos para determinar la presencia de
la infraccion. No obstante, la informacién recabada durante el curso de la investigacion
tiende a resultar insuficiente para cuantificar los criterios de graduacion de sanciones.
Esto se debe a que en muchos casos la informacion necesaria para graduar la sancion
no es la misma que la requerida para probar la existencia de la infraccién. A lo anterior
se le debe afadir que, considerando que la autoridad enfrenta plazos limitados para la
resolucion de los casos, en ocasiones no se dispone de tiempo para solicitar
informacion adicional.

La situacion anteriormente descrita genera dos problemas importantes. El primero es
que deja abierta la posibilidad de que la determinacién de la muita sea ineficiente, en
el sentido que podrian generarse situaciones en las que la multa no disuada
efectivamente la infraccién, asi como situaciones en las que la muita sea
“desproporcionada”. El segundo problema es que puede generarse entre los usuarios
de la institucion la percepcion de que las multas son establecidas con alta
discrecionalidad y sin guardar relacion con los efectos de la conducta infractora.

Es por ello que en el presente documento se propone una metodologia que busca que
las sanciones se establezcan siguiendo los criterios de disuasién y proporcionalidad,
recogidos en el principio de razonabilidad de la LPAG, y rescatando las mejores
practicas implenientadas por algunos 6rganos resolutivos del Indecopi. El objetivo de
la metodologia propuesta, que es descrita en el capitulo siguiente, es proveer a la
institucién de una herramienta que le permita establecer sanciones de manera

13
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eficiente y que, al mismo tiempo, resulte de facil aplicacién, no implique costos
elevados de implementacion y no requiera cambios a la legislacion vigente.

14
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CONCLUSIONES

La determinacion adecuada del monto de las multas que impone el Indecopi es un
elemento clave para lograr disuadir de manera efectiva las conductas que infringen el
marco legal que tutela la institucion.

Si bien la legislacion vigente ya define los criterios que deben ser tomados en cuenta
para la graduacidn de sanciones, no especifica la manera en que dichos criterios
deben ser incorporados en el calculo de la multa. Tampoco indica como deben ser
calculados o monetizados criterios trascendentes como el beneficio ilicito, el dafio o la
probabilidad de deteccion.

Esto ha generado una alta dispersion en la forma en que cada organo resolutivo
define el monto de las multas que impone: mientras que en algunos casos se utiliza
como principal elemento de determinacién de las multas el beneficio ilicito asociado a
la infraccién, en otros casos se utiliza una alguna aproximacion al dafic o incluso otros
criterios ad hoc, cuando la legislacion lo permite. Mientras algunos érganos resolutivos
cuantifican la probabilidad de deteccion de la infraccion y la incorporan en el célculo de
la multa, otros la utilizan como circunstancia atenuante o agravante de la infraccion, o
simplemente no la utilizan.

Ademas, a partir de la revision de una muestra de resoluciones, ha sido posible
constatar que el nivel de profundizacion en el anélisis de los criterios considerados en
la legislacién no es uniforme, de manera que en algunos casos se realiza una
cuantificacién (monetizacin) de los criterios indicados en la legislacién, como el dafo
o el beneficio ilicito, y en otros se lleva a cabo solo un andlisis cualitativo de los
mismos. La informacién que consta en los expedientes, ya sea de parte u oficio, se
concentra en las pruebas e indicios que demuestran o no la infraccién, pero no
contiene informacion suficiente para la estimacion adecuada de las multas. Lo anterior
puede reducir el nivel predictibilidad en las decisiones de la autoridad, derivando en
sanciones que no son disuasivas y razonables.

En este documento se propone una metodologia para determinar multas en el
Indecopi, la cual se basa conceptualmente en la teoria econémica referida a la forma
optima en que el Estado puede hacer cumplir las normas, al tiempo que respeta el
marco legal vigente de cada 6rgano resolutivo e incorpora las mejores practicas de
célculo de muitas identificadas en la institucion.

La propuesta considera el uso de tres conceptos principales: el beneficio ilicito
asociado a la infraccion, la probabilidad de que el Indecopi detecte y sancione dicha
conducta y un factor multiplicativo que se determina sobre la base del balance de las
circunstancias atenuantes y agravantes presentes en cada caso. Se plantea asimismo,
que en situaciones en las que el beneficio ilicito no pueda ser estimado y/o este sea
sustancialmente inferior al dafo que genera la infraccion (por ejemplo, en el caso de
infracciones que ponen en riesgo la vida, salud, integridad o patrimonio de los
consumidores) se utilice el dafio como criterio principal de la multa, manteniendo la
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probabilidad de deteccion y los factores atenuantes y agravantes como criterios de
determinacion de la muita.

Adicionalmente y con el objetivo de ayudar a los drganos resolutivos en la
cuantificacién de la probabilidad de detecciéon, en esta propuesta se incluyen
mediciones de la probabilidad de deteccion y la probabilidad de sancion para
infracciones frecuentes. Dichas probabilidades, expresadas en rangos, deben ser
empleadas de manera referencial por los 6rganos resolutivos de Indecopi para
establecer la probabilidad de deteccién en el célculo de la multa.

Asi, la metodologia de multas propuesta incorpora todos los criterios enunciados en
los marcos legales de cada 6rgano resolutivo, por lo que no requiere en principio
ninguna madificacion del marco legal vigente para su aplicacion. Ademas de brindar
un marco conceptual uniforme sobre los criterios de fijacion de muitas, sélidamente
basado en el objetivo de disuasion de conductas ilicitas, la adopcion de esta propuesta
contribuira también a incrementar la predictibilidad respecto a la imposicion de
sanciones por parte de Indecopi.
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