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Resumen
La presente investigacion tiene por titulo, La gravedad en los delitos contra la propiedad
industrial como delimitante de su persecucién penal en el Distrito Judicial de Lima 2020,
habiendo tenido como objetivo general determinar de qué manera la gravedad de los delitos
contra la propiedad industrial delimitan su persecucién penal en el Distrito Judicial de Lima
2020.

Esta investigacion fue de tipo bésica, el nivel de investigacion fue exploratorio, con un
enfoque cualitativo y disefio fenomenologico. El escenario de estudio fue el Distrito Judicial de
Lima Cercado, y la poblacion estuvo conformada por 2 jueces, 3 fiscales y 4 abogados,
especializados en la materia referida a la propiedad industrial. La técnica para la recoleccion de
datos fue la entrevista estructurada y el analisis de la doctrina, legislacion y jurisprudencia, el
instrumento utilizado fue principalmente la guia de entrevista, considerando las categorias y
subcategorias vinculadas al problema de investigacion, las que fueron analizadas mediante la

triangulacion, habiéndose cumplido con los requisitos formales y con el rigor cientifico.

Se llegaron a las siguientes conclusiones; el ordenamiento juridico nacional al no haber
establecido una delimitacion para determinar cudndo procede la persecucion penal o la
administrativa en los hechos que violentan los derechos contra la propiedad industrial, entonces
se ha considerado como tal a la gravedad del delito contra la propiedad industrial, prescrita en
los articulos 222° y 223° del Cddigo Penal, quedando para el dmbito administrativo
sancionador aquellas conductas menos graves; y la gravedad, se configura segun diversos
criterios como pueden ser el valor de la mercancia, el perjuicio causado, la cantidad de la
mercancia objeto del delito y en los casos de uso de envases se considerara el valor de las
mercancias en que pudieron usarse. Debiendo el legislador establecer un criterio objetivo de
gravedad, en una futura modificacion de la ley para delimitar su persecucion penal, que seria

un valor de las mercancias superior a las ocho unidades impositivas tributarias.

Palabras claves: Propiedad Industrial, Delitos, Criterios de gravedad, Condicion objetiva de

punibilidad, Criterios de determinacion.
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Abstract

The present investigation has as its title, The gravity in the crimes against industrial property
as delimiting of its criminal prosecution in the Judicial District of Lima 2020, having as its
general objective to determine in what way the gravity of the crimes against industrial
property delimit its criminal prosecution in the Judicial District of Lima 2020.

This research was of a basic type, the level of investigation was exploratory, with a
qualitative approach and phenomenological design. The scenario of study was the Judicial
District of Lima Cercado, and the population was composed of 2 judges, 3 prosecutors and
4 lawyers, specialized in industrial property matters. The technique for the collection of data
was the structured interview and the analysis of the doctrine, legislation and jurisprudence,
the instrument used was the interview guide mainly, considering the categories and
subcategories linked to the problem of investigation, which were analyzed by means of
triangulation, having fulfilled the formal requirements and with the scientific rigor
demanded.

The following conclusions were reached; the national legal system, not having established a
delimitation to determine when the criminal or administrative persecution in the facts that
violate the rights against the industrial property, then has been considered to the seriousness
of the crime against the industrial property, prescribed in the articles 222° and 223° of the
Criminal Code, remaining for the administrative sanctioning scope those conducts less
serious; and the seriousness, is configured according to different criteria such as the value of
the merchandise, the damage caused, the quantity of the merchandise object of the offense
and in the cases of use of containers, the value of these with the legitimate product will be
considered, and for the use of the labels, the value of the merchandise in which they could
be used will be considered. The legislator should establish an objective criterion of
seriousness, in a future amendment of the law to delimit the criminal prosecution, which

would be a value of the goods higher than the eight tax units.

Keywords: Industrial Property, Crimes, Gravity criteria , Objective condition of

punishability, Determination criteria.
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I. Introduccion

Los derechos intelectuales, tienen proteccion constitucional, segin el articulo dos, inciso
ocho de la Constitucion Politica y segun la Sentencia del Tribunal Constitucional (2006)
fundamento 4, del Exp. N° 06204-2006-PHC/TC. Estos comprenden a los derechos de autor
y a los derechos de propiedad industrial. Por medio de estos ultimos, que son materia de la
investigacién, se protegen los derechos patrimoniales que con caracter de exclusividad
tienen sus titulares respecto a los signos distintivos, como las marcas comerciales, que son
los signos mas representativos, ademas de las patentes, modelos de utilidad, disefio
industrial, obtencion vegetal, esquema de trazado, nombre comercial, denominaciones de
origen, entre otros, resaltando que son bienes producto de la creacidn del hombre (Ferreyros,
2005, p.126).

La realidad problematica esta referida a que el Estado Peruano, a través de los entes
competentes protegen los derechos de propiedad industrial, tipificando tanto delitos como
infracciones administrativas que tienen en su supuesto de hecho la violacion de principios y
de la normativa que regula la propiedad industrial. En el &mbito penal y administrativo
sancionador nuestro pais protege las marcas registradas de productos y servicios, patentes,
modelos de utilidad, disefio industrial, obtencién vegetal y esquema de trazado. Cabe
precisar que administrativamente, ademas se protegen los derechos sobre los certificados de
proteccion, nombres comerciales, asi como lemas comerciales, secretos empresariales, y las
Ilamadas denominaciones de origen.

A los que incurren en los ilicitos penales que afectan la propiedad industrial se les
sanciona con privacion de su libertad de dos a cinco afios, una multa de 60 a 365 dias, asi
como inhabilitacion conforme al articulo 36 literal d) del Cddigo Penal en su tipo base, y
con una multa de 90 a 365 dias ademas de las otras penas indicadas en su tipo agravado. Los
tipos penales base estan previstos en el articulo 222° y 223° y el tipo agravado en el articulo
225° del Codigo Penal. El supuesto de hecho consiste en la transgresién o violacion de
normas y derechos de la propiedad industrial, ya sea almacenando, fabricando, utilizando
con fines comerciales, ofertando, distribuyendo, vendiendo, importando o exportando, en
todo o en parte, productos amparados en patentes de invencion, modelo de utilidad, disefio
industrial, los cuales pueden incorporar circuitos semiconductores que tengan sus
respectivos esquemas de trazado que hayan registrado, asi como marcas registradas.

Ademas de la represion por fabricar, comercializar, distribuir o almacenar etiquetas,

envases al igual que sellos con marcas registradas, se sanciona el uso de etiquetas, sellos, asi
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como los envases que contengan las marcas registradas con las cuales se identifican otros
productos, o su uso en productos de distinto origen.

Sin embargo, estas mismas conductas también son actos de infraccion
administrativa, conforme al articulo 97° del D. Leg. 1075, el cual prescribe que “Constituyen
actos de infraccién todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial en
la legislacion vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional”.
Abarcando todas las acciones posibles que violenten dichos derechos, y son sancionadas con
amonestacion y multa, segun el articulo 120° del mismo decreto. Siendo el caso que, a la
fecha, no existe de manera expresa y objetiva, una delimitacion entre la persecucién penal y
administrativa, estando ahi la razon por la cual conductas idénticas a veces son sancionadas
en la via penal y en otros casos en la via administrativa, generando una sobre criminalizacion,
esto sin considerar el principio de minima intervencion y afectando la predictibilidad de las
resoluciones judiciales.

En el Peru, la proteccion del derecho a la explotacion exclusiva de estas creaciones
e invenciones se logra inscribiéndolas en los registros respectivos del Instituto de Defensa
de la Competencia y la Propiedad Intelectual, con sus siglas INDECOPI. Las estadisticas del
2018 referidas a las marcas, que es el signo distintivo mas comdn, nos informan que en el
Per( se solicitd la inscripcion de 29 972 marcas, demostrando la importancia que tienen en
nuestra economia, al igual que en otras latitudes, como en Alemania 75 236, en el Reino
Unido 94 915, en Espafia 55 362 y Estados Unidos 464 786. En el &mbito latinoamericano,
tenemos en Chile 34 527, en Argentina 71 712, en Brasil 204 419, en Colombia 28 119 yen
México 141 553 (World Intellectual Property Organization, Estadisticas de P1,2018).

Los delitos en cuestion, son de persecucion publica a cargo de los Representantes
del Ministerio Publico, quienes los investigan, por su parte los jueces del Poder Judicial
sancionan a quienes los cometan. Segun estadisticas del Instituto Nacional de Estadisticas e
Informatica del Peru, hay sentencias condenatorias en procesos penales seguidos por delitos
contra los derechos intelectuales, asi en el afio 2012 fueron 231; en el afio 2013, fueron 284;
en el aflo 2014, fueron 215; en el afio 2015 fueron 282 y en el afio 2016 fueron 319 (Instituto
Nacional de Estadisticas e Informatica, 2017, p. 137). La tendencia es al aumento de
condenados por estos delitos, dentro de los cuales, estan los delitos relacionados a la
propiedad industrial previstos en los articulos 222° y 223° del Codigo Penal.

Como antecedentes, tenemos a los siguientes autores de habla inglesa como, Angelo
(2020), ¢l postula que en Estados Unidos se presentan algunos supuestos en los cuales las
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personas que transgreden la Ley de Falsificacion de Marcas reciben una sancion de hasta
diez afos de prision, siendo ésta mayor cuando de por medio hay una organizacion criminal.
Doster y Paul (2020) concluyen que estos delitos generan una industria ilegal que muy
dificilmente termine, pudiendo el afectado acudir a la via civil o a la justicia penal. Y
muchas veces las sanciones civiles no son suficientes para disuadir a los delincuentes que
afectan la propiedad industrial, asi lo indica Luo (2020). Resulta pertinente indicar que
segun opina Dickinson (2018), las normas de propiedad intelectual tienen defectos, que a
veces se advierten con facilidad, pero es dificil llegar a una propuesta de cambio.

Tenemos otros antecedentes correspondientes a autores extranjeros en inglés, como
Piazza (2005), quién dice que muchas veces los atentados contra la propiedad industrial no
solo causan pérdidas econdmicas, sino que ademas llegan afectar la vida y la salud, cuando
se falsifican medicamentos para el tratamiento del cancer, parkinson, etc. El investigador
extranjero, Lee (2019), concluye que estos derechos al ser ejercidos con exclusividad
generan concentracion econdémica. En este punto conviene citar la apreciacion de Osei-
Tutu (2017) quién postula un enfoque de derechos humanos a la propiedad industrial,
resaltando la dignidad tanto del creador que monopoliza el aprovechamiento de su creacion
y del hombre comin que necesita de ésta para su vida. Pues como sefiala Vaidhyanathan
(2005), la propiedad industrial ha traido muchos excesos en la venta de medicamentos
cuyos precios son elevados perjudicando a personas de escasos recursos.

Continuando con los antecedentes, segun opinidn de Nurton (2019), la proteccion
de este tipo de propiedad vinculada a la industria impulsa la creacién de tecnologia al igual
que la innovacion. Op den Kam (2019) concluye algo importante, los objetos que crea y
produce una sociedad son medios que nos van a permitir entenderla, por tanto, deben ser
protegidos. Clark (2018), nos dice que los avances tecnoldgicos ayudan a probar la
titularidad de un derecho industrial, como el caso del blockchain, donde queda registrado
para la posteridad las veces que se us6 una marca. En ese razonamiento encontramos a Sun
(2018), quién resalta como las empresas que venden productos a traves de internet,
aprovechan las nuevas tecnologias para combatir la venta de productos falsificados con
marcas reconocidas de uso exclusivo para sus titulares.

Es importante sefialar que los derechos de propiedad industrial no son absolutos,
segun el autor en inglés, Barraclough (2017), la Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido
distintos pronunciamientos, habiendo llegado a resolver que los derechos que tienen los

titulares de patentes van a culminar cuando se comercializa el producto en el mercado en un



determinado envase, pudiendo el consumidor darle a éste el fin que crea conveniente. Wan
(2018), sefala algo que es de suma importancia, al referir que una inadecuada proteccion de
la propiedad industrial genera una sensacion de inseguridad y temor en los consumidores
frente a los productos que adquieren.

Como antecedentes nacionales de la investigacién tenemos que Chinchay (2018)
concluye que el Estado a través del ordenamiento juridico nacional ha establecido medidas
con el fin de proteger los derechos intelectuales, pero no son muy eficientes debido a su
incumplimiento, al no estar articuladas. Un aspecto relevante, segun Arispe (2018), es que
el titular de los derechos que importan a la propiedad industrial deben estar inscritos en el
registro respectivo, para que el ordenamiento juridico pueda protegerlos tanto por sus entes
administrativos como jurisdiccionales.

Los delitos e infracciones administrativas que tienen que ver con la propiedad
industrial corresponden al ambito del derecho penal asi como al derecho administrativo
sancionador, respectivamente; ambos derechos, segin Gomez (2018), tienen su origen en
la potestad o atribucion punitiva que tiene un Estado, compartiendo el derecho penal con el
derecho administrativo, principios y restricciones, los cuales son aplicados con distinta
intensidad, considerando la proporcionalidad y la determinacion de elementos reglados,
como la intensidad de la sancion, sean en montos minimos y maximos o determinables
conforme a una base de calculo.

Actualmente, segun Carcamo (2017), la culpabilidad es una exigencia tanto para
los ilicitos administrativos como para los penales, lo cual no era asi hasta hace unas décadas,
en que la responsabilidad objetiva bastaba para aplicar una sancién administrativa en el
ambito administrativo sancionador. A esto debemos agregar que, segun el investigador
extranjero, Gomez (2020), “no es posible la existencia de dos procedimientos punitivos
simultaneos o sucesivos contra el mismo sujeto, por los mismos hechos, cuando las normas
sancionatorias tengan igual fundamento” (p. 423). Por su parte la investigadora nacional,
Tejada (2019), concluye que hay disposiciones sancionatorias del Estado, como las de
naturaleza penal, que tienen tipificaciones en blanco, llamadas asi por su vaguedad y
generalidad, que al ser aplicadas a la realidad de los hechos que son materia del proceso
dejan un margen discrecional de consideracion al operador jurisdiccional.

Segun, otro antecedente nacional, a cargo de Pantigoso (2019), “debe tenerse en
consideracion que la predictibilidad permite que los ciudadanos tengan al alcance las

decisiones que el 6rgano resolutivo expedira ante un determinado comportamiento” (p. 16).



II. Marco Tedrico

Esto es fundamental pues al no estar precisados los alcances de la gravedad para que se
aplique la disposicion penal y no la administrativa, genera una situacion de falta de
predictibilidad para los justiciables, como para sus abogados. Lo dicho va impedir que,
conforme concluye, Pérez (2020) los jueces no cumplan a cabalidad su obligacion de
determinar con absoluta precision los alcances de la calificacion juridica, en funcion al tipo
penal se entiende, la cual tiene como antecedente necesario el hecho objeto de imputacién
contra el investigado y/o procesado.

Por su parte, Martinez (2020), concluye que, en paises como Espafia el Juez,
muchas veces invoca como parte de la motivacion de sus resoluciones principios que
limitan el jus puniendi del Estado como es el de minima intervencion, fundamentado a su
vez en el principio de proporcionalidad, pues considera que solamente deben tipificarse
como delitos contra la propiedad intelectual las conductas mas graves, y las menos graves
deben ser materia de procesos que importan al derecho administrativo.

Asimismo, hay otro antecedente extranjero. Mufioz (2019), quien es de la posicion
que los derechos industriales tienen una naturaleza juridica mixta, de derecho publico, pues
son tutelados por el Estado al estar consagrados a nivel constitucional, y de derecho privado,
pues los titulares de los derechos que conceden son particulares o privados, comprendiendo
las leyes que los configuran la normatividad previa a los delitos contra la propiedad
industrial. Con relacion al bien juridico, éste comprende la proteccion de los derechos
morales y patrimoniales, habiendo mas incidencia en la proteccion de estos ultimos, como
en el caso del Ecuador, que sanciona penalmente la falsificacion de marcas, si esta se produce
a escala comercial y en funcidn del valor de las mercancias incautadas, como lo prescribe el
articulo 208A de su Cddigo Organico Integral Penal.

En la comision de los delitos se produce un dafio, y en el caso de los delitos contra
la propiedad industrial no es una excepcion, por eso Aguinaga (2019) concluye que la
indemnizacion de los dafios busca reparar a la victima con una compensacion en su
patrimonio. En esa linea, Seuba (2016) plantea que el dafio sufrido es el punto de partida de
la pretension resarcitoria.

La causa de la investigacion consistio en que el ordenamiento juridico persigue y
sanciona las mismas conductas violatorias de normas y derechos contra la propiedad
industrial, tanto por el Derecho Penal, como por el Derecho Administrativo Sancionador,
haciendo referencia los tipos penales a la gravedad del delito para determinar su sancién, sin

brindar mayor precision, contenido ni dimension a esta condicion, lo cual es necesario pues
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de la determinacion de cuédn grave es el delito se podra establecer la delimitacion entre la
intervencion penal y la administrativa. Asi el problema de estudio se relaciona con la manera
como es que la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, previstos en los
articulos 222° y 223° delimitan su persecucion penal. Las personas que han participado en
la investigacion efectuada, son fiscales que investigan penalmente estos ilicitos, jueces que
impone sanciones y abogados defensores, que participan en las investigaciones y en el
proceso.

El periodo y lugar de la investigacion es el afio 2020 en el Distrito Judicial de Lima,
respectivamente. Las consecuencias de esta problematica son una situacién de falta de
predictibilidad de las razones que determinan la gravedad de estos delitos vinculado con la
falta de consideracidn del conocido principio de la intervencién minima del derecho penal,
para sancionar solo los actos mas graves, que afecten con mayor intensidad al bien juridico
protegido.

Los aportes de la investigacidn son; primero, hacer conocer a la comunidad sobre
la necesidad de delimitar la persecucién penal de estos delitos; segundo, llamar la atencion
a los organos jurisdiccionales, con respecto a la necesidad de lograr la predictibilidad de las
razones que determinan la gravedad de un acto violatorio de las normas y de los derechos
que atacan la propiedad industrial; y tercero, recomendar la modificatoria de los articulos
222°y 223° del Codigo Penal, para que en el ordenamiento juridico penal se establezca el o
los criterios que determinen cuando los delitos contra la propiedad industrial son graves y
asi poder delimitar la persecucion e intervencion penal. La importancia del problema a
investigar para el area profesional del derecho penal y procesal penal, esta en que vamos a
conocer y entender como es que la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial,
aspecto del derecho penal, delimita su persecucion penal publica, este ultimo, aspecto del

derecho procesal penal.

Para el contexto social, el aporte consiste en que debe alcanzarse la predictibilidad
de las razones que motivan las decisiones de los Magistrados, tanto jueces como fiscales, y
asi asegurar la imposicion de sanciones conforme al debido proceso. La importancia de la
investigacion también se vincula con el aspecto economico de los derechos de propiedad
industrial. Al respecto segun, Pefiaranda (2017), la World Intellectual Property Organization,
con sus siglas en inglés WIPO, que viene a ser la Organizacion Mundial de Propiedad
Intelectual, con sus siglas en espafiol OMPI, considera que la proteccion de la propiedad

intelectual, y dentro de ésta la propiedad industrial impulsa el desarrollo de la economia y e
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bienestar, generando beneficios, principalmente econémicos, tanto al creador y al producto

con el cual se vincula.

El marco tedrico, considera que los delitos referidos a la propiedad industrial son
parte del Derecho Penal Econdmico, el cual a criterio de Caro y Reyna (2016) protege tanto
el derecho que tiene el Estado para regular la economia estableciendo las directivas y normas
correspondientes, asi como lo referido a la regulacion de la produccion, fabricacion y
distribucion de los bienes de naturaleza econdmica. Los delitos contra la propiedad
industrial, evidencian, para Garcia (2015) la importancia que ésta tiene en sus aspectos
investigativos, referidos a las patentes, modelo de utilidad y otros, y en sus aspectos
distintivos, referido a las marcas, para una economia social de mercado. Por eso es protegida
de la actividad productiva y comercial que lesiona el derecho de sus titulares. Estos delitos,
opina, se han tipificado sin considerar ningun limite cuantitativo, siendo demasiado
extendido el ambito de punibilidad, provocando con esto una sobre criminalizacion.

Vives (1999) nos plantea que el bien juridico de estos delitos es el uso y explotacién
exclusiva sobre determinados objetos que le dan su condicidn de titular de la propiedad
industrial sobre los mismos. Vives (1995) considera que el autor seria cualquier persona y
el agraviado sera el titular del registro que concede el derecho para su explotacion
econdémica. Para Mufioz (1999) se trata de delitos dolosos. Hugo (2014) concluye que estos
derechos tienen proteccion constitucional, pues defienden el uso exclusivo de las creaciones

del intelecto.

Para Ramirez (1994), los derechos de propiedad industrial son bienes inmateriales
porque recaen sobre creaciones e inventos, como el caso de las patentes, las marcas, etc. Y
el Codigo Civil de 1984 tiene el articulo 886°, en cuyo inciso 6 se vienen a considerar como
bienes muebles a los derechos patrimoniales sobre patentes, marcas y otros. Los tipos
penales, contra la propiedad industrial refieren que se aplicara la sancion penal cuando la
violacion de las normas y derechos de propiedad industrial sean graves. Respecto a como se
debe entender la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, Pérez (2011)

concluye:

[E]n el caso de infracciones menores que ocasionan perjuicios minimos no deberia
intervenir el Derecho Penal en mérito a que la intervencion punitiva es la ultima ratio;
es decir, a ella se recurre cuando por los medios no penales no se puede garantizar la

eficacia del orden juridico (p 135)



Para Pefla (2010) la conducta incriminada por los delitos contra la propiedad
industrial debe tener una relevancia juridico penal, para esto requiere de una causacién
efectiva de perjuicio economico al titular del derecho industrial, por tanto, dicha
determinacion en el injusto, va permitir la delimitacion con las infracciones administrativas.
Los derechos de propiedad industrial son de uso exclusivo, asi concluye Burk (2018), pues
es un reconocimiento al esfuerzo y contribucién al avance de la sociedad de parte de los
creadores. Por ello su protecciéon penal. Por otro lado, resulta importante resaltar a Liu
(2010), quien concluye que en otras latitudes como en China, se viene dando un fenémeno
de incremento de la criminalizacién de las infracciones a estos derechos. Por su parte Bitton
(2012) concluye que algunos juristas critican el que se criminalicen conductas que afectan
los derechos en cuestion, pues muchas personas en la sociedad no ven como moralmente

incorrecto estas violaciones.

Deben existir criterios que permitan delimitar la intervencion penal de la
administrativa sancionadora. En ese sentido, Abanto (2000) considera que para determinar
una correcta diferenciacion se deben invocar criterios objetivos, como la clausula de
gravedad. Actualmente, Moron (2019) aprecia un traslado de principios penales al derecho
administrativo, especialmente al sancionador, como el de culpabilidad, ello porque el
articulo 248° numeral 10 del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley 27444 considera que la responsabilidad administrativa es subjetiva, por tanto, al
infractor para sancionarlo administrativamente, al igual que en el ambito penal, se le debe
imputar el comportamiento a titulo de dolo o culpa. En esta linea, tenemos jurisprudencia
importante, pues el Tribunal Constitucional del Perd (2009) en la Sentencia recaida en el
Exp N°01873-2009-PA/TC en su fundamento 12 dice, con respecto al principio de
culpabilidad, “que establece que la accion sancionable debe ser imputada a titulo de dolo 0

culpa, lo que importa la prohibicion de la responsabilidad objetiva”.

El autor y tedrico, Iberico (2016) plantea que en los ultimos afios se ha producido
una penalizacion de conductas que antes solo eran sancionadas administrativamente, lo cual
genera dificultades para delimitar el ambito de aplicacion generandose conflictos entre estas
diferentes formas en que se manifiesta la potestad sancionadora del Estado. No siendo el
bien juridico protegido el que los diferencia, sino por el contrario la intensidad en la lesion

del mismo.



Otro, investigador y autor nacional, Garcia (2012) considera a la gravedad del
hecho delictivo como un parametro para determinar la proporcionalidad entre el delito y la
pena, debiendo apreciarse el hecho en sus aspectos socialmente relevantes, agregando que
la valoracion de la gravedad debe ser objetiva. La gravedad de los delitos en cuestion
repercute en el valor de la marca como un intangible de la empresa, esto es resaltado por
Samper (2017) quién sefiala que actualmente se deben considerar nuevos factores en su
valoracion, como son los riesgos sociales a los cuéles se encuentran expuestas, y muchas
veces no pueden controlar, peor aun si estos ataques provienen de las redes sociales, que

pueden afectar la continuidad del negocio.

Los derechos contra la propiedad industrial en el Perd, tienen una proteccion por
parte del ordenamiento juridico, asi tenemos la Convencion de Paris de 1883, que forma
parte de nuestro derecho desde 1994, la Decisién N°486 de la Comunidad Andina, que
contiene el Régimen comdn sobre Propiedad Industrial, la cual también forma parte de
nuestro derecho interno por ser miembros de dicha comunidad, que consagra el derecho al
uso exclusivo de los derechos de propiedad industrial y su aprovechamiento econémico por
su titular, el D. Leg. N° 1075, que aprueba Disposiciones complementarias a la Decisién N°
486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen comun sobre Propiedad Industrial,
este decreto legislativo sanciona administrativamente los actos infractores de los derechos
de propiedad industrial. La proteccion penal de los derechos de propiedad industrial recién

se produce con el Codigo Penal de 1991, vigente hasta la fecha.

Situacion similar se produce a nivel de la Comunidad Andina, donde esta Ecuador,
Colombia, Bolivia y Perd, para quienes también rige la Decision N° 486. Por su parte Chile
cuenta con su Ley de Propiedad Industrial, Ley 19039, que en su articulo 28° sanciona el
uso malicioso y con fines comerciales de marcas registradas. Argentina, tiene su Ley de
Patente y Modelos de Utilidad, la Ley 24481, que en su articulo 78° sanciona la defraudacion
de los derechos del inventor, cuenta con una Ley de Marcas, la Ley 22362, que en su articulo
31° sanciona el uso fraudulento y la falsificacion de marca, y finalmente esta su Ley de
Modelo y Disefio Industrial, que también contiene disposiciones administrativas y penales.
Colombia y Ecuador, contienen tipos penales en sus respectivos codigos punitivos, al igual

que el Pera.

Colombiaen el articulo 285° de su Codigo Penal, aprobado por la Ley 599 del 2000,

ha tipificado el delito de falsificacion marcaria, en su articulo 306° el delito de usurpacion
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de marca y en su articulo 307° el uso ilegitimo de la patente. México, en su Ley de Propiedad
Industrial del 27.06.1991 tiene al articulo 223°, sancionando penalmente la reincidencia en
la comision de infracciones administrativas contra la propiedad industrial, la falsificacion de

marcas, asi como el hecho de revelar y apoderarse de un secretoindustrial.

Espafia, tiene la Ley de Patentes, Ley 24/2015 del 24 de julio, la Ley de Marcas,
Ley 17/2001 del 7 de diciembre y la Ley de Proteccion Juridica del Disefio Industrial, Ley
20/2003 del 7 de julio, que son normas administrativas, pues los delitos contra la propiedad
industrial estan tipificados en su Cédigo Penal, en el articulo 273° se protegen las patentes,
modelos de utilidad y disefios industriales, articulo 274° los signos distintivos y en el articulo
275° las denominaciones de origen. Ecuador, también tipifica delitos contra la propiedad
industrial, como se aprecia en el articulo 208-A de su Cddigo Organico Integral Penal,

sancionando la falsificacion de marcas en funcién del valor de las mercancias incautadas.

En el Perq, la legislacion penal vigente ha considerado que so6lo las graves
violaciones a los derechos de propiedad industrial seran sancionadas penalmente, con penas
que van de los dos a cinco afios de pena privativa de libertad, pena de multa de 60 a 365 dias
multa e inhabilitacién conforme al articulo 36° del Cddigo Penal. Con respecto a la
persecucion de los delitos por el Estado, segun San Martin (1999), esta vinculada con el
ejercicio publico de la accion penal, siendo el titular de dicha accion el Ministerio Pablico
que la ejerce a traves de los Fiscales. Los delitos estudiados, contra la propiedad industrial,
son perseguibles en ejercicio de la accion pablica, sin necesidad que exista interés o impulso

de los agraviados, segun el contenido del articulo 159° de la Carta Magna.

El tipo penal para Mufioz (2005) viene a ser una descripcion de la conducta que se
ha considerado como prohibida por el legislador, encontrandolo en el supuesto de hecho de
una norma penal. El tipo cumple una funcidn seleccionadora de aquellos comportamientos
mas relevantes desde el punto de vista penal, una funcién de garantia, por la cual sélo
aquellos comportamientos descritos en él seran sancionados por el derecho penal y una
funcién motivadora, pues el comportamiento descrito en el tipo penal permite conocer a los
ciudadanos qué conductas estan prohibidas, motivandolos a que no incurran en ellas. Los
delitos contra la propiedad industrial tienen sus tipos penales béasicos, en los articulos 222°

y 223° del Codigo Penal y su tipo penal agravado, en el articulo 225° del mismo cédigo.
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Las condiciones objetivas de punibilidad, desde la posicion de Jescheck (2014) son
determinadas circunstancias que establece el ordenamiento juridico penal, las cuales tienen
una conexion con el hecho, sin embargo, no forman parte de la tipicidad, antijuridicidad ni
de la culpabilidad. Desde su posicion, Stratenwerth (1982), considera que hay conductas en
que la pena debe imponerse teniendo como fundamento circunstancias externas a esos

elementos.

Por su lado el tedrico y jurista Talavera (2010) postula que generalmente las
acciones tipicas, antijuridicas y culpables son penalmente sancionadas, pero se dan
excepciones con respecto a algunos tipos penales a los cuales se les afiaden otros
presupuestos de punibilidad para que se aplique la sancidn penal, estos son las denominadas

por la doctrina como condiciones objetivas de punibilidad.

Con relacion a los Ilamados criterios para la determinacion de la pena, Hurtado y
Prado (2011) tienen la posicion que el Juez cuando determina o fija una pena concreta en
ejercicio de sus atribuciones aprecia las distintas circunstancias que circundan al hecho
materia del proceso, dichas circunstancias pueden ser genéricas entre ellas la gravedad del
hecho punible. Con relacion a la predictibilidad de las razones que determinan la motivacién
de las resoluciones judiciales, Llewellyn citado por Twining (1985) sefiala que “La
predictibilidad de las decisiones de los jueces es la funcién de la regularidad del
comportamiento judicial. Esta es impulsada, entre otras causas, por unos funcionarios

condicionados por el Derecho” (p. 68).

El jurista Castillo (2013) considera a la motivacion como un deber de los
magistrados que consiste en aportar razones para que las decisiones sean aceptables,
correctas y bien fundadas. El Tribunal Constitucional (2005) mediante sentencia recaida en
el Exp N° 6712-2005-HC/TC del 17 de octubre del 2005, caso Magaly Medina Vela y otro,
ha dejado sentado en el fundamento 10 que la motivacion de toda resolucion estéa sustentada
en un razonamiento donde se expongan los fundamentos juridicos y facticos en los cuales se
podran advertir las razones que orientaron la decision. Para Zavaleta (2004), el razonamiento
que se da en los procesos judiciales es del tipo dialéctico, donde las premisas o razones que
lo sustentan son debatibles y sujetas a contradicciones, buscando justificar la decision, de

ahi la relevancia de las razones consideradas en los pronunciamientos.
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Con relacion a los precedentes judiciales, Galvez (2015) sefiala que son decisiones
expedidas por los jueces como resultado de un razonamiento efectuado frente a una cuestion
planteada en el desarrollo de un proceso, el cual obliga al mismo Tribunal y a otros de la
misma o inferior jerarquia, teniendo su origen en el derecho anglosajon. Con estos se
pretende lograr la igualdad en la aplicacion de las disposiciones normativas y la
previsibilidad de su funcionamiento y aplicacion. La Corte Suprema de Justicia, en
concordancia con el principio de predictibilidad, a través de sus Salas Penales al amparo del
articulo 301°-A del Codigo de Procedimientos Penales modificado por el D. Leg. 959 puede
establecer jurisprudencia vinculante al resolver un caso en concreto, en el sentido que

algunos considerandos sean vinculantes para otros 6rganos jurisdiccionales.

Por su parte los magistrados de las Salas Penales de la Corte Suprema, al amparo
del mismo articulo, pueden emitir sentencias plenarias, donde uniformizan criterios para las
soluciones de controversias. Por otro lado estan las sentencias casatorias de las Salas Penales
Supremas, en las que al amparo del articulo 433.4 del Cddigo Procesal Penal, pueden
establecer doctrina jurisprudencial vinculante, cuando dichas salas conozcan un recurso de
casacion; y al amparo del articulo 433.3 del mismo codigo adjetivo, los magistrados de las
Salas Penales supremas pueden establecer la realizacion de plenos casatorios vinculantes
con los que se busca uniformizar criterios contradictorios de las diferentes salas y emitir el

respectivo Acuerdo Casatorio.

Finalmente estan los acuerdos plenarios adoptados en plenos jurisdiccionales,
conformados por los magistrados de la Corte Suprema, al amparo del articulo 116° del Texto
Unico Ordenado de la Ley Organica del Poder Judicial. Guerrero (2009) concluye que en
dichos plenos se analiza y se adopta posicion respecto a temas controversiales que generan
polémica entre los magistrados en su labor diaria de aplicacion del derecho.

La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, al ser una circunstancia
que se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones penales, su determinacion debe ser
previsible en base a criterios objetivos, asi como debidamente motivada y sustentada en
razones. Por su parte, Oré (2011) concluye que la gravedad tal cual como se encuentra en
nuestra Ley Penal es muy imprecisa, no pudiendo ser considerada como elemento del tipo

penal ni como criterio para determinar y/o individualizar la pena.
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Al conocido principio de la minima intervencion del ordenamiento punitivo, segin
Garcia (2019), también se le conoce como principio de ultima razén, pues el derecho penal
debe ser invocado como el ultimo recurso frente a un conflicto de intereses, esto debido a
las graves consecuencias que representa su aplicacion, pues de por medio esta la libertad
personal, y puede ser invocado tanto por el legislador al establecer las conductas punibles,
asi como por el Juez. Y esta conformado por el principio de subsidiaridad y fragmentariedad.

Por el principio de subsidiaridad, segin Roxin (1997) el Derecho Penal solamente
protege a determinados bienes o intereses que sean relevantes para lograr y mantener la
convivencia en la sociedad, de los ataques de mayor gravedad que puedan recibir, dejando
la actuacion del ordenamiento juridico extrapenal para reprimir agravios menores a los
bienes juridicos. Y con relacion al principio de fragmentariedad, Wessels, Beulke y Satzger
(2018) asumen posicion opinando que no todas las conductas éticamente reprochables son

castigadas.

Si bien en el ambito de proteccion penal de los derechos de propiedad industrial no
se han establecido criterios objetivos para determinar la afectacion de estos derechos,
tenemos que en el derecho administrativo sancionador si hay pronunciamientos del Tribunal
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que mediante las Resoluciones
N°s 0044-2020/TPI-INDECOPI del Expediente N°789823-2019/DSD (2020), 0051-
2020/TPI-INDECOPI del Expediente N°743847-2018/DSD (2020) y 0073-2020/TPI-
INDECOPI del Expediente N°781014-2019/DSD (2020) sefialan que para determinar las
sanciones se debe considerar las ganancias ilicitas, las posibilidades para advertir la conducta
lesiva, la forma y dimensién del acto perjudicial asi como sus efectos y el tiempo durante el

cual se prolongé y reitero dicha actuacion de mala fe.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es otro 6rgano, que emitié la
resolucion recaida en el Proceso de Interpretacion Prejudicial N°315-1P-2019 (2020) del
28.02.2020., segun la cual, una marca se considera usada o en uso si los productos que ella
distingue son comercializados o disponibles por los consumidores, esto tiene relacion con el
delito de uso no autorizado de marca, cuando lo que se usa es una marca que genera
confusion al usuario. Otra es la del Proceso de Interpretacion Judicial N° 141-1P-2018 (2020)
emitida el 03.06.2019. donde se aprecia que al igual que el derecho penal, el derecho
administrativo sancionador también sanciona la fabricacion, comercializacién y

almacenamiento de etiquetas, envases y embalajes, dandole asi proteccién a la marca,
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Ilegando a definir la fabricacion como aquella conducta consistente en elaborar dichos
materiales que contienen la marca, asimismo considera que comercializar consiste en

hacerlos circular en el mercado, y detentar se entiende como el almacenaje.

También esta la resolucion del Proceso de Interpretacion Judicial N° 128-1P-2017
(2017) emitida el 17.11.2017. relacionada con el requisito del registro de la marca para su
proteccion administrativa y también penal. Y la del Proceso de Interpretacion Judicial N°
473-1P-2018 (2019) emitida el 28.26.2019. en la cual se analiza el literal d) del articulo 155°
de la Decision N° 486, que establece medidas para que el titular de una marca atagque su uso

indebido en el comercio por parte de un tercero, con el riesgo de generar confusion.

El principio de minima intervencion del derecho penal ha merecido
pronunciamiento jurisdiccional, asi la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte
Suprema de Justicia, recaida en el Recurso de Nulidad N° 3004-2012 Cajamarca (2014) nos
dice que el derecho penal debe intervenir cuando otros ordenamiento extrapenales no sean
posibles de aplicar para resolver el conflicto en forma satisfactoria; y en un pronunciamiento
mas reciente, esta vez de la Sala Penal Transitoria, en el Recurso de Nulidad N° 288-2017
Lima, (2019) al amparo de este principio confirmé una absolucion de primera instancia por
el delito de peculado, en razén a que el monto apropiado era de ciento ocho soles, siendo

esta una lesion intrascendente al patrimonio publico.

Por lo expuesto anteriormente se plante6 que el problema principal de la
investigacion tuvo como interrogante ¢De qué manera la gravedad de los delitos contra la
propiedad industrial delimita su persecucidn penal en el Distrito Judicial de Lima 2020?
Revisando la literatura también tenemos los problemas secundarios, el primer problema
secundario tiene como interrogante ¢como los articulos 222° y 223° del Codigo Penal
consideran a la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su
persecucion penal en el Distrito Judicial de Lima 2020? EIl segundo problema secundario
tuvo como interrogante ¢es predecible el razonamiento judicial que determina la gravedad
de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucion penal en el
Distrito Judicial Lima 2020? Y el tercer problema secundario tuvo como interrogante ;,como
el principio de minima intervencion del Derecho Penal orienta la configuracion de los
criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad intelectual como delimitante de su

persecucion penal en el Distrito Judicial Lima 2020?
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Esta investigacion se justificd tedricamente, en razdn a que ni el ordenamiento
juridico ni los pronunciamientos jurisdiccionales han determinado de manera objetiva las
razones que llevan a considerar grave un hecho que representa la violacion de los derechos
de propiedad industrial y delimitar asi la persecucion penal de los delitos contra la propiedad
industrial, esto hace que no se conozcan de forma certera, asi como predecible las razones

para la persecucion y sancion penal, existiendo un vacio legal.

Tambien hubo una justificacion practica de la investigacion, en el sentido que ante
este vacio se estan aplicando sanciones penales a violaciones de normas y derechos de
propiedad industrial que no revisten gravedad, las que bien podrian ser sancionadas
administrativamente con amonestaciones o multas, evitando una persecucion de hechos que
no lesionan intensamente el bien juridico protegido. Méas aun si desde hace varios afios,
autores como Abarza y Katz (2002), de la Comision Econdmica para Ameérica Latina y el
Caribe, CEPAL, postulan que los delitos contra la propiedad industrial pueden ser
sancionados con prision o con sanciones pecuniarias con poder disuasorio y solo cuando se
detecta la falsificacion de las marcas en cantidades comerciales, siendo una tendencia las

sanciones civiles.

El objetivo principal de esta investigacion consistio en determinar de qué manera
la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecucion penal en el
Distrito Judicial de Lima 2020. EI primer objetivo especifico consistio en analizar como los
articulos 222° y 223° del Cddigo Penal consideran a la gravedad de los delitos contra la
propiedad industrial al delimitar su persecucion penal. El segundo objetivo especifico
consistio en analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad
de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucion penal. Y el
tercer objetivo especifico consistié en conocer de qué manera el principio de minima
intervencion del Derecho Penal orienta la configuracion de los criterios de gravedad de los

delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucion penal.
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IIl. Metodologia
3.1. Tipoy disefio de investigacion

La investigacion cientifica, segun Carrillo (1995) son procedimientos que utiliza la ciencia
para conocer fendmenos, encontrar la solucion a problemas, corroborar o descartar hipotesis,
entender de mejor forma los hechos, para lo cual recaba informacion consistente en datos de
la realidad, los cuales son verificables. Por su parte Avila (2001), define al método de la
investigacion cientifica como la via ordenada que se sigue para alcanzar los objetivos, e

implica la realizacion sistematica de una serie de operaciones debidamente controladas.

Esta investigacion fue de tipo béasica. Para Valderrama (2015) también se le conoce
como teorica o0 pura, pues recaba informacion de una situacion problematica de la realidad,
no busca solucionar un problema, sino conocerlo para enriquecer el conocimiento tedrico.
Con esta investigacion se pretendioé conocer la realidad problematica planteada y postular

alguna propuesta para mejorarla.

El nivel de la investigacion fue exploratorio, pues conforme a lo opinado por
Hernandez (2010) se ha analizado e investigado un problema que no ha sido trabajado, e
implica un fenémeno que no es del todo conocido. La investigacion busca el origen del
problema, conocerlo desde su raiz, pues si bien existen antecedentes y un marco juridico, no

hay un estudio orientado al conocimiento y entendimiento del mismo.

El enfoque de la investigacion fue cualitativo, segin Kerlinger (1992) implica un
pensamiento e investigacion producto de la reflexion y de un actuar sistematizado. Ahora
refiriéendose propiamente al enfoque cualitativo, para Bisquerra (2004), es una actividad
debidamente ordenada en forma sistémica que busca entender a profundidad los fendmenos
de la sociedad. Se eligio este enfoque porque la investigacion estuvo dirigida a explorar y
entender un fendmeno social vinculado a la aplicacion de normas que conforman el
ordenamiento juridico en un determinado contexto, el Distrito Judicial Lima, y para lo cual

se van a indagar en las experiencias que han tenido los actores de este fenémeno social.

El disefio fenomenolodgico correspondio a esta investigacion. Con relacion al disefio
de investigacion, Ramos (2004) sefiala que es un plan a seguir por el investigador para lograr
la materializacion de sus objetivos, encontrando la respuesta al problema de investigacion.

Vara (2008), ya con relacion al disefio de esta investigacion, considera que tiene su centro
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de atencidn en el ambito subjetivo de las personas, para conocer como es que entienden la

realidad, por ello se emplean instrumentos como la entrevista.
3.2. Escenario de estudio

El escenario de estudio fue el Distrito Judicial de Lima, lugar donde se presentd la realidad
problemadtica, se detecto el problema a investigar y se encuentran los expertos entrevistados.
En este Distrito Judicial funcionan dos Juzgados Penales Especializados, asi como tres
Fiscalias Penales Especializadas en delitos contra la propiedad intelectual, y dentro de ésta
la propiedad industrial; asimismo hay abogados que se dedican a la defensa de las partes

implicadas en los mismos.
3.3. Participantes

En esta investigacion los expertos fueron dos jueces y tres fiscales, especializados en delitos
contra la propiedad industrial y cuatro abogados que ejercen la defensa en este tipo de
causas, quienes tienen solidos conocimiento y experiencia en el tema de investigacion, el
problema y las categorias. Segun Daymon, citado por Hernandez (2019), los participantes

proporcionan un sentido de comprension profundo del ambiente y del problema investigado.

Tabla 1

Caracterizacion de participantes

Participantes Descripcion

Entrevistado 1 Juez 1 Maria Luz Sandoval Sandoval. ( E1)

Juez Penal con Subespecialidad en Delitos contra la Propiedad Intelectual de Lima.
Entrevistado 2 Juez 2 Américo Reynaldo Flores Ostos (E2)

Juez Penal con Subespecialidad en Delitos contra la Propiedad Intelectual de Lima.
Entrevistado 3 Fiscal 1 Miguel Angel Puic6n Yaipén (E3)

Fiscal Provincial Penal Especializado en Delitos contra la Propiedad Intelectual de Lima.
Entrevistado 4 Fiscal 2 Ernesto Chavez Rodriguez. (E4)

Fiscal Adjunto Provincial Penal Especializado en Delitos contra la Propiedad Intelectual de Lima.
Entrevistado 5 Fiscal 3 Fiorella Chinchay Tejada. (E5)

Fiscal Adjunta Provincial Penal Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual de Lima.
Entrevistado 6 Abogado 1. Arturo Diaz Huaman. (E6)

Especializado en Derechos de la Propiedad Intelectual.
Entrevistado 7 Abogado 2. Piero Calderén Oliva. (E7)

Especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual.
Entrevistado 8 Abogado 3. Maria Inés Herrera Flores. (E8)

Especializada en Derecho de la Propiedad Intelectual.
Entrevistado 9 Abogado 4 José Renato Paredes Roca. (E9)

Especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual.

Fuente: Elaboracion propia.
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Tabla 2

Matriz de construccién de categorias y subcategorias

Categoria

Subcategoria Fuente

Instrumento

Técnica

Los delitos contra la

propiedad industrial

Los tipos penales que
protegen la  propiedad
industrial. Articulos 222° y
223° del Codigo Penal

Predictibilidad de las
razones que determinan la
gravedad

El principio de minima
intervencion del Derecho
Penal

Derechos de
propiedad industrial.

Gravedadde los
delitos contra |l
propiedadindustrial

Persecucion penal

publica.
Distrito Judicial de
Lima
afio
2020.
La gravedad como
elemento del tipo
penal.
Fiscales
Jueces
Abogados

La gravedad como
condicion objetiva de
punibilidad.

La gravedad como

circunstancia de
determinacion de la
pena.

Debida motivacion.

Precedentes
vinculantes,
sentencias casatorias
y acuerdos plenarios.

Sub  Principio de
subsidiaridad.

Sub  Principio de
fragmentariedad.

Entrevistas

Fuente
Documental

Anélisis
de
la
Legislacién

Guia de preguntas de
entrevista

Ficha de analisis de
fuente documental

Ficha de andlisis de
jurisprudencia
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3.4. Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

Segun Aranzamendi (2005) se entiende por técnica a los medio y procedimientos que se
utilizan para recolectar informacion. Por su parte Ramos (2011) considera que la recoleccién
de datos es de suma importancia en el desarrollo de la investigacion, ya que se va acumular
informacion imprescindible a fin de alcanzar el logro de los objetivos, para lo cual deben
emplearse las técnicas adecuadas. Tecla y Garza (1974) consideran a las técnicas de

recoleccion de datos como la estructura del proceso de investigacion.

La técnica empleada fue la entrevista cualitativa, Zelayardn (1997) opina que la
entrevista es el intercambio de palabras entre dos personas, donde una de ellas, entrevistador,
hace las preguntas, y la otra proporciona los datos relacionados con un fenémeno social que
implica el problema. En el desarrollo de la investigacion las entrevistas han sido a
profundidad, en las que segun Katayama (2014), se da un didlogo personal y directo entre
las dos personas que participan, el investigador y el sujeto estudiado, para que este Gltimo
manifieste libre y voluntariamente sus motivaciones, opiniones, posiciones y apreciaciones
sobre el problema. Las entrevistas también han sido estructuradas, Mufioz (2011) al respecto
dice que el desempefio de quién investiga se centra en lo que opina el entrevistado, cuando
da respuesta a las preguntas preestablecidas en un guion, sin admitir una desviacion relevante

del tema o temas tratados.

El instrumento utilizado para efectivizar la técnica a emplear ha sido la guia de
entrevista, que estuvo conformada por preguntas previamente elaboradas y/o estructuradas.
Segun Katayama (2014) la guia sirve para que el entrevistador se centre en el tema y en la
problematica que estudia y respecto de la cual busca informacion. Segin Mertens (2005) las
preguntas de las guias de entrevista se pueden orientar a conocer la opinion del entrevistado,

apreciar sus sentimientos, percibir sus conocimientos y sensaciones.
3.5. Procedimiento

El trabajo de campo se realiz6 coordinando con los expertos entrevistados, a quienes se les
formul6 preguntas estructuradas dentro de un plazo prudencial, a fin de indagar lo necesario
para conocer la posicion que tienen frente a la problematica planteada. Asi, la presente
investigacion tiene la siguiente trayectoria: Identificacion del problema, delimitacion del
problema, planteamiento del problema, entrevista y analisis de datos, interpretacion de los

resultados, conclusion, recomendacion y elaboracion del informe.
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Como en toda investigacion cualitativa se han determinado categorias y
subcategorias, que estuvieron vinculadas con el problema de investigacién, respecto de las
cuales se recabo la informacion relevante y pertinente de los expertos, logrando con ello que
la investigacion tuviera plena validez. Siendo estas las siguientes: Categoria, los delitos
contra la propiedad industrial, con las subcategorias; derechos de propiedad industrial,
gravedad de los delitos contra la propiedad industrial y persecucion penal pablica. Categoria
los tipos penales que protegen la propiedad industrial, articulos 222° y 223° del Codigo
Penal, con las subcategorias; la gravedad como elemento del tipo penal, la gravedad como
condicién objetiva de punibilidad, la gravedad como circunstancia para la determinacién de
la pena. Categoria predictibilidad del razonamiento judicial, con las subcategorias; la debida
motivacion y precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias. Categoria
el principio de minima intervencion del derecho penal con las subcategorias; sub principio

de subsidiaridad y sub principio de fragmentariedad.
3.6. Método de analisis de informacion

La informacién materia de la investigacion ha sido obtenida por medio de la técnica de
entrevista realizada a los expertos que conocen y estan en contacto con el fendmeno
investigado, a quienes se les formul6 preguntas estructuradas en una guia de entrevista, con
las preguntas se buscé la razon del problema. El instrumento fue la guia de entrevista para
lograr recolectar los datos de informacion, en dicha guia estuvieron las preguntas elaboradas
segun los objetivos, tanto el principal como los especificos. También se recabé informacion

documental, como antecedentes, doctrina, legislacion y jurisprudencia.

Con respecto a la fiabilidad, esta referida a que la informacion y los datos obtenidos
son confiables, pues corresponden a la realidad de la cual se recogieron y fueron vertidos
por los entrevistados. En esta investigacion se empled la fiabilidad sincronica, pues en un

mismo periodo de tiempo se aplico el instrumento y se obtuvieron lasrespuestas.

Ahora, con relacion a la validez del instrumento, se utilizd la técnica de la
triangulacion, que implico recoger una variedad de datos desde distintos puntos de vista y
opiniones para después efectuar comparaciones mdaltiples de un dnico fenémeno. En esta
investigacion se efectud la triangulacion entre los datos de los expertos en relacion con los
objetivos. De entre los tipos de triangulacién existentes, se aplico la triangulacion de tiempo,

pues la informacién fue contrastada en distintos momentos; antes, cuando se prepar6 el
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instrumento; durante, cuando se aplico el instrumento; y después, cuando se hizo el analisis

de la informacién recabada.

Tabla 3

Validacion de expertos

Experto Nombre y Apellido Funcién
1 Marfa Luz Sandoval Sandoval Juez
2 Miguel Angel Puicon Yempén Fiscal
3 Maria Inés Herrera Flores Abogada

Fuente: Elaboracion propia.

3.7. Aspectos éticos

Actualmente segin De Zan (2004) la ética es la ciencia que tiene como objeto de estudio la
moral, habiendo analizado, revisado y criticado la pretension de validez de los enunciados
morales. Sin duda la ética esta vinculada con un actuar correcto, de ahi que segun Martin
(2013), corresponde al investigador tener en cuenta tanto los aspectos técnicos y
metodoldgicos, como los éticos y morales a la hora de disefiar y llevar a cabo un trabajo de
investigacién. No podemos dejar de tener presente que en toda investigacion estan
involucrados seres humanos o personas, con principios, valores y sentimientos que no

pueden transgredirse en lo mas minimo por parte del investigador.

La presente investigacion cumplié con los requisitos formales y con el rigor
cientifico que se exige cuando se indaga y explora un problema detectado en el contexto del
andlisis de una realidad problematica, y que reviste originalidad, teniendo vocacion para

servir a la comunidad académica y cientifica.

Estd sustentada en fuentes bibliogréficas doctrinales, investigaciones previas,
articulos cientificos de recientes elaboracion y publicacion, tanto nacional como
internacional, asi como tesis vinculadas que respaldaron los resultados obtenidos después de
recabar la informacion, estas fuentes fueron citadas de acuerdo con las normas APA, afiadido
a esto estd la recoleccion de datos e informacion relevante, que formo parte de la
investigacion, lo cual evidencia el cumplimiento de los criterios de credibilidad y
confortabilidad, al igual que las pautas éticas de confidencialidad, consentimiento y

participacion libre.
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Por la confidencialidad, la informacion recabada ha sido utilizada para fines y
objetivos de la investigacion. Por el consentimiento informado, a los expertos que
participaron en la investigacion previamente se les hizo saber en qué iba a consistir su
participacion, asi como la finalidad. Y por la libre intervencion, se tuvo una participacion
activa y voluntaria de los profesionales en derecho especialistas en el &rea de derecho penal

y procesal penal, como son los jueces, fiscales y abogados.
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IV. Resultados y Discusion
3.1. Los resultados con relacion al objetivo general y sus categorias

Con relacion al objetivo general y sus categorias, tenemos que Ferreyros (2005), en lo
referido a los derechos contra la propiedad industrial, concluye que estan protegidos tanto
por la legislacion como por la Constitucién, de ahi su importancia y el que sean considerados
como derechos fundamentales de la persona que los crea, previstos dentro del articulo 2°
inciso 8 de la Constitucidn Politica del Perd, lo mismo concluye Hugo (2014) en cuanto a la
proteccion constitucional. Mientras que Ramirez (1994) los define como derechos
inmateriales resultado de la creatividad. Burk (2019) concluye gque son de uso exclusivo de
su titular, en esa linea también se pronuncia Lee (2019), segin Nurton (2019) la proteccion
de estos derechos es un aliciente para la creacion e innovacion de productos y servicios.

El Tribunal Constitucional (2006) en el fundamento 4 de la sentencia del Exp. N°
06204-2006- PHC/TC ha dejado establecido que el Estado debe respetar las
manifestaciones de los individuos que exteriorizan su libertad de creacidn intelectual,
artistica, técnica y cientifica. Con respecto a los delitos contra la propiedad industrial, los
autores Garcia (2015) y Caro y Reyna (2016), concuerdan en que estos son considerados
como delitos de caracter econémico, pues estan vinculados con la produccion, fabricacion
y distribucion de bienes. Doster y Padl (2020) concluyen que estos delitos generan una

industria ilegal, y Dickinson (2018) opina que las normas en esta materia tienen defectos.

Para Mufioz (1999) se trata de delitos dolosos, mientras que para Vives (1995) el
autor puede ser cualquier persona y el agraviado serd el titular del registro con derecho a la
explotacion econdémica del derecho. Arispe (2018) concluye que los derechos de propiedad
industrial deben estar registrados para que sus titulares sean legalmente protegidos. Los
ilicitos en cuestion son de persecucion publica, al respecto San Martin (1999) dice que estos
estan vinculados con el ejercicio publico de la accion penal a cargo del Fiscal. Con relacion
a la delimitacion de la persecucion penal, Pefia (2010) concluye que la conducta incriminada
en estos ilicitos debe tener relevancia penal, implicando un perjuicio econémico al titular del
derecho, delimitandose asi la intervencion penal de la administrativa. Para Gomez (2018)
tanto la persecucion penal como la administrativa tiene su origen en la potestad sancionadora
del Estado, aplicada en forma proporcional y teniendo en consideracion elementos prefijados
por la Ley, como pueden ser los montos maximos y minimos o determinables segun bases

de calculo prefijadas. Segun Iberico (2016) al haberse penalizado comportamientos que
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antes solo eran sancionados por la administracion pablica, han surgido dificultades para

delimitar la persecucion estatal.

Relacionado con la gravedad en estos delitos, vemos que Abanto (2000) considera
que con ésta se va diferenciar con objetividad si procede la persecucion penal o
administrativa en un caso, esto sin perjuicio de dejar de considerar la culpabilidad en la
persecucion estatal, pues de acuerdo a lo sentado por el Tribunal Constitucional del Peru
(2009) en la Sentencia recaida en el Exp N°01873-2009-PA/TC, fundamento 12, por el
principio de culpabilidad, se establece que la accion a penalizar se tiene que imputar a titulo
de dolo o culpa, proscribiendo de esta manera todo tipo de responsabilidad objetiva. Por su
parte Oré (2011) concluye que la gravedad ha sido incorporada de manera imprecisa a la Ley
Penal. Garcia (2012) concluye que la valoracion de la gravedad tiene que ser objetiva. Y
para Samper (2017) los ataques delictuales a las marcas, se consideran hoy en dia como un

factor para su valoracion.

3.2. Los resultados con relacion al primer objetivo especifico y suscategorias

Los delitos contra la propiedad industrial, estan tipificados en el articulo 222° y 223° del
Caodigo Penal, donde se indica que se aplicara la sancidn penal tomando en consideracion la
gravedad del delito. Con relacion a la gravedad como elemento del tipo penal, tenemos que
Mufioz (2005) nos dice que el tipo penal es una descripcién de la conducta prohibida y
sancionada por la Ley Penal, con un supuesto de hecho y consecuencia que viene a ser la
pena. Oré (2011) concluye que la gravedad no puede ser considerada como un elemento del
tipo penal, y tampoco como un criterio para efectos de determinar la pena. Con relacion a la
condicién objetiva de punibilidad, Jescheck (2014) considera que son circunstancias
establecidas en el ordenamiento punitivo, pero no forman parte de los elementos del tipo
penal. En esa linea Talavera (2010), la define como presupuestos de punibilidad para aplicar

la pena.

Con relacion a los criterios para determinar la pena, Hurtado y Pardo (2011),
concluyen que se encuentran en la parte general del Codigo Penal y dentro de estos esta la
gravedad del hecho, que debera considerarse para la aplicacion de la pena. Pefia (2010)
concluye que la gravedad del articulo 222° del cddigo punitivo se considera cuando se

procede a la determinacién judicial de la pena, no teniendo que ver con la tipicidad.
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3.3. Los resultados con relacién al segundo objetivo especifico y sus categorias

Para analizar este objetivo y sus categorias, tenemos que segun Zavaleta (2004) el
razonamiento judicial esta vinculado con la motivacién de los pronunciamientos judiciales
y es dialéctico, pues las premisas que lo sustentan no son determinantes, pues solo
justifican la decision. Para Castillo (2013) la motivacion es deber de los magistrados, que
exponen las razones en que fundan su decision final. EI Tribunal Constitucional (2005),
mediante sentencia recaida en el Exp N° 6712-2005-HC/TC del 17 de octubre del 2005, ha
definido que la motivacién sustentada en el razonamiento, debe contener los fundamentos
juridicos y facticos. La predictibilidad, segin Llewellyn citado por Twining (1985) tiene
que ver con un actuar regular, entiéndase como coincidente, de parte de los jueces al
momento de pronunciarse respecto de casos similares. Los precedentes judiciales, segun
concluye Galvez (2015) son decisiones sustentadas en un razonamiento judicial que van a
obligar al Tribunal que los emite y a otros de menor jerarquia, alcanzando asi la igualdad y

predictibilidad de las decisiones.

El INDECOPI, ha emitido pronunciamientos en materia de propiedad industrial, asi
tenemos las Resoluciones N°s. 0044-2020, 0051-2020 y 0073-2020/TPI-INDECOPI en las
cuales se establecen criterios para determinar qué se debe considerar como ganancias ilicitas,
acto perjudicial y sus efectos. EI Tribunal Andino de la Comunidad Andina Naciones, ha
resuelto en el Proceso de Interpretacion Judicial N° 141-1P-2018 (2020) que la fabricacion,
comercializacién y almacenaje de productos con marcas registradas son sancionadas
administrativamente; en el proceso N°473-1P-2018 (2019) ha considerado al uso indebido
de la marca como un ataque a ésta y en el proceso N°128-1P-2017 (2017) se tiene que la

marca para ser protegida debe estar previamente registrada.

3.4. Los resultados con relacion al tercer objetivo especifico y sus categorias.

Este objetivo tiene que ver con determinar como el principio de minima intervencion del
Derecho Penal va orientar los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad
industrial. A este principio, segun Garcia (2019), se le conoce como ultima razon, pues al
Derecho Penal se debe acudir como un altimo recurso frente a las agresiones mas graves a
los bienes juridicos, y comprende los sub principios de subsidiaridad y fragmentariedad. Con
relacion al primero, Roxin (1997) considera que el Derecho Penal solamente protege
determinados intereses relevantes para la convivencia dentro de la sociedad, y con respecto

al segundo, para Wessels, Beulke y Satzger (2018) no todas las conductas son consideradas
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delitos, aun cuando algunas de ellas puedan ser éticamente reprochables. Pérez (2011),
sefiala que cuando se trata de infracciones menores no debe intervenir el derecho penal, ya
que se han previsto medios no penales eficaces para dichos casos. Garcia (2017) considera
que la legislacién nacional sanciona conductas que de manera directa y periféricas atentan
contra la propiedad industrial y no ha considerado limite cuantitativo alguno, generando un

riesgo de criminalizacidn excesiva, sin considerar el principio de minima intervencion penal.

La Corte Suprema se ha pronunciado con respecto al principio de minima
intervencion del Derecho Penal mediante los Recurso de Nulidad N°s. 3004-2012-
Cajamarca (2014) y 288-2017-Lima (2019) sefialando que cuando la lesion al bien juridico
protegido es intrascendente, como seria el caso de una minima cantidad de dinero apropiado

en el delito de peculado, el derecho penal no deberiaintervenir.
3.5. Los resultados con relacion a las entrevistas y los objetivos.

En el desarrollo de la investigacion se efectuaron nueve entrevistas a expertos, recogiendo
sus distintos puntos de vista en relacion al tema, el problema y los objetivos. Ellos fueron
agrupados, segun la funcion y labor que desempefian, en Jueces Especializados, en nUmero
de dos, Fiscales Especializados en numero de tres y abogados especializados en propiedad

industrial, en niUmero de cuatro.

Objetivo General: Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad

industrial delimitan su persecucion penal. _

Objetivo General. Se concluye, que la mayoria de los entrevistados manifiestan que los
derechos de propiedad industrial tienen una consagracion Constitucional, asi como legal, en
diferentes cuerpos normativos, nacionales como supranacionales, y por eso son protegidos por
los delitos contra la propiedad industrial. Mientras que los otros entrevistados, consideran que
los derechos de propiedad industrial son protegidos porque representan derechos de uso y
explotacion exclusiva de sus titulares, lo cual es un incentivo para fomentar la investigacion,
coadyuvando al desarrollo econémico. Con respecto a la gravedad se concluye que la mayoria
de los entrevistados han sefialado que existen diversos criterios para determinarla, como son la
cantidad de los productos objeto del delito, que pueden ser falsificados, asi como su valor
econdmico, los mismos que son determinados caso por caso atendiendo a la intensidad en la
lesion al bien juridico protegido. Mientras que una minoria sefiala que los criterios de gravedad
estan en funcién al valor de los perjuicios, asi como la condicion y grado de participacion del
agente. Por lo expuesto tenemos que la mayoria de los entrevistados, coinciden en sefialar que,
el ordenamiento juridico no ha establecido de manera expresa un limite que permita determinar
cuando procede la persecucion administrativa y cuando la persecucion penal, debiendo hacerse

un analisis caso por caso para determinar la mayor o menor gravedad del hecho.
Abogados

Figura 1. Triangulacién de objetivo general.
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La mayoria de los entrevistados sefialan que los derechos contra la propiedad industrial
tienen una proteccion constitucional y legal, pues representan derechos de uso y explotacion
exclusiva de sus titulares, esto Gltimo constituye un incentivo para fomentar la investigacion
e innovacion. En cuanto a la gravedad estd conformada por criterios variados, como la
cantidad de los productos incautados, objeto del delito, asi como su valor econdémico,
debiendo determinarse caso por caso la mayor o menor gravedad del hecho, segin la
intensidad en la lesion del bien juridico protegido. EI ordenamiento juridico no ha
establecido objetivamente un limite que permita determinar cuando procede la persecucion
penal, debiendo hacer esto segln el caso analizado, para determinar su gravedad. Una
minoria sefiala que la determinacion de la persecucion penal o administrativa depende del

titular del derecho industrial afectado.

Objetivo Especifico I: Analizar como los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal consideran

a la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecucion penal.

Objetivo Especifico 1. Se concluye que la mayoria de los entrevistados han sefialad
que la gravedad tal como estd considerada en los articulos 222° y 223° del Cédigo
Penal no puede ser un elemento del tipo penal, pues ésta se determina después que se ha
cometido el hecho presuntamente delictivo, no antes. Habiendo posiciones minoritarias
que si lo consideran como elemento del tipo penal, pues se debe tener en consideracion
al momento de tomar la decisién con respecto a la imposicion de la pena. Habiendo
una opinién en el sentido que, al no haberse delimitado la gravedad en el tipo penal, no
se pude determinar si es 0 no un elemento del tipo penal. Por otro lado, se concluye que
la gravedad como esta considerada en los articulos 222° y 223° del Cadigo Penal si
constituye una condicién objetiva de punibilidad, la cual no forma parte del tipo penal,
pero que debe ser determinada en cada caso en especifico, para decidir si opera o no la
persecucién penal del presunto delito. Otros, la minoria sefiala que ésta no se considera
como una condicién objetiva de punibilidad. Finalmente, tenemos que la gravedad tal
como esta considerada en los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal no puede ser una
circunstancia para determinar la pena, pues el ordenamiento juridico penal ha
establecido en forma especifica los articulos 45 y 45-A como aquellos que se van aplicar
para determinar e individualizar la pena. Y una minoria considera que la gravedad va
permitir delimitar la pena que se vayan a imponer.

Figura 2. Triangulacion de objetivo especifico I.

La mayoria de los entrevistados coinciden en sefialar que la gravedad tal cual como esta
considerada en los articulos 222° y 223° del Codigo Penal, deberia considerarse como una
condicion objetiva de punibilidad, la cual no forma parte del tipo penal y tampoco es un
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criterio para la determinacion de la pena. Precisan que dicha gravedad debe ser determinada
en cada caso que es materia de un proceso, para decidir si opera 0 no la persecucion penal.

Una minoria considera que la gravedad va permitir delimitar la pena que se vaya a imponer.

Objetivo Especifico I1: Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina
la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucién
penal.

Objetivo Especifico Il. Se concluye que la mayoria de los
entrevistados manifestaron que la debida motivacién se analiza
caso por caso, sin embargo, existen criterios que fundamentan el
razonamiento que van a permitir predecir la gravedad, y estos
criterios son variados, quedando a discrecién del juzgador su
eleccién. Mientras que otros sefialan que cuando los casos son de
escasa importancia, 0 sea no son graves, el Juzgador decide no
continuar con la persecucion penal, motivando dicha decision en la
escasa gravedad. Con relacion a la predictibilidad del
razonamiento judicial, se concluye que la mayoria de los
entrevistados nos sefialan que a la fecha no hay pronunciamientos
de las més altas instancias jurisdiccionales del pais, a través de
precedentes vinculantes, acuerdos plenarios ni sentencias
casatorias que permitan determinar en qué consiste la gravedad de
los delitos contra la propiedad industrial. Por su parte una minoria
hace referencia a precedentes de INDECOPI y del Tribunal Andino,
pero corresponden al ambito administrativo.

Abogados

4
- . //

Figura 3. Triangulacién de objetivo especifico I1.

La mayoria de los entrevistados consideran que existen criterios que permiten predecir la
gravedad del hecho que se considera delito contra la propiedad industrial, y estos deben
fundamentar el razonamiento judicial de los pronunciamientos emitidos por los Magistrados,
apreciandose en la debida motivacién, la cual debe darse caso por caso. Siendo una realidad
que comparten la mayor parte de los entrevistados, el hecho que a la fecha no existan
precedentes vinculantes, acuerdos plenarios ni sentencias casatorias que determinen en que

consiste la gravedad en estos delitos.
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Objetivo Especifico I11: Determinar como el principio de minima intervencion del Derecho
Penal orienta la configuracion de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad

industrial como delimitante de su persecucion penal.

jetivo Especifico 111. Se concluye que el principio de subsidiariedad, com
manifestacion del principio de minima intervencion del Derecho Penal, orienta la
determinacién de los criterios de gravedad, delimitando asi la persecucién penal,
pues ésta se encuentra destinada solamente para los hechos més graves y
perjudiciales, los otros deben ser perseguidos por ordenamientos juridicos extra
penales. Con relacidn al principio de fragmentariedad, se concluye que la mayoria
de los entrevistados han sefialado que orienta la determinacion de los criterios de
gravedad de los delitos contra la propiedad industrial. Pues va servir al juzgador
cuando califique el hecho como grave, considerando lo que sefiala el ordenamiento
juridico penal, que sélo hatipificado las conductas mas lesivas. De otra parte, segin
un encuestado, se debe tener en cuenta la valoracion o el juicio de valor personal,
para castigar y por ente perseguir penalmente un hecho. Finalmente, se llega a la
conclusion, que el Estado considerando el principio de minima intervencién deberia
determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial, pues a la fecha existen criterios divergentes,
y muchas veces no se logra una efectiva proteccion al bien juridico. Un encuestado
nos sefiala que no se deberia determinar de manera objetiva los presupuestos de la
gravedad, pues ello limitaria a los jueces poder aplicar otros criterios tomando en
cuenta la subjetividad y la experiencia judicial en otros casos resueltos.

[ '
N v

Figura 4. Triangulacion de objetivo especifico I11.

Los entrevistados en su mayoria sefialan que el principio de minima intervencion que rige
en el Derecho Penal va orientar la determinacion de los criterios de gravedad de los delitos
contra la propiedad industrial y por ende su persecucién penal, pues ésta solamente debe
estar destinada para los hechos méas graves que se presentan en la sociedad y que afectan
severamente el bien juridico protegido. Por tanto, los criterios de gravedad que se apliquen
deben tenerlo en consideracion a efectos que no se penalice ni se persigan hechos que bien

pudieran ser controlados y reprimidos adecuadamente por ordenamientos extra penales.
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Discusion

Conforme a lo concluido de los resultados del objetivo general, tenemos que la mayoria de
los expertos entrevistados manifiestan que los derechos de propiedad industrial son
protegidos por el derecho penal, a través de los delitos contra la propiedad industrial, por
tener una consagracion constitucional, asi como legal, en diferentes cuerpos normativos,
nacionales como supranacionales; esto concuerda con Ferreyros (2005), para quién los
derechos de propiedad industrial tienen reconocimiento constitucional, en el articulo 2°
inciso 8 de la Carta Magna, al proteger la creacion intelectual, siendo estos bienes
inmateriales, como las patentes, marcas y otros. Esto se condice con el autor Hugo (2014),
quién concluye que estos derechos cuentan con proteccion constitucional pues protegen el

derecho al uso exclusivo de la creacion intelectual.

Ademas, son protegidos por normas nacionales con rango de ley, como el D. Leg.
N° 1075 que regula la materia referida a la propiedad industrial y complementa la Decision
Comunitaria Andina N° 486 de la Comunidad Andina de Naciones, se tiene ademas la
Convencion de Paris de 1883, incorporada a nuestro ordenamiento interno en 1994, que

consagran el derecho al uso exclusivo de las creaciones invenciones y marcas.

Esta consagracion constitucional es respaldada por el investigador Osei Tutu (2017)
que postula un enfoque de derechos humanos a los derechos que protegen la propiedad
industrial, donde resalta la dignidad del creador que va a monopolizar su creacién y del
hombre de a pie que la necesita en su vida diaria. Aunque, segin Dickinson (2018) estas
normas tienen defectos, siendo uno de estos la gravedad. De acuerdo con Chinchay (2018),
se concluye que el ordenamiento juridico ha consagrado medidas para proteger estos

derechos, pero no siempre se cumplen, siendo por tanto ineficientes.

Otros entrevistados, consideran que los derechos de propiedad industrial son
protegidos por el derecho penal, porque representan derechos de uso y explotacion exclusiva
de sus titulares; esto es concordante, con Burk (2018) quién considera que el uso exclusivo
del derecho es un reconocimiento a su esfuerzo y contribucion al desarrollo de la sociedad,;
contradictoriamente, Lee (2019) considera que estos derechos al ser ejercidos con
exclusividad generan concentracién econdémica y segun Vaidhyanathan (2005) la propiedad
industrial ha traido excesos en la venta de medicinas a precios inalcanzables para las

personas de escasos recursos.
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Distinta es la opinidn de algunos expertos entrevistados, quienes han sefialado que
estos derechos son protegidos porque representan un incentivo para fomentar la
investigacion, coadyuvando al desarrollo econdmico; esta posicion es concordante con lo
postulado por Pefiaranda (2017) para quién la propiedad industrial genera beneficios
econdmicos a su creador, y sus creaciones contribuyen al bienestar de la poblacion; y con
lo evidenciado por Garcia (2015) para quién los aspectos investigativos y distintivos de la
propiedad industrial son importantes para una economia social de mercado como la nuestra.
Su aspecto econdmico hace que estos delitos, segun los tedricos Caro y Reyna (2016) hayan

sido considerados como parte del derecho penal econémico.

Conforme a lo concluido de los resultados del primer objetivo especifico, la
mayoria de los entrevistados coinciden en sefialar que el ordenamiento juridico no ha
establecido de manera expresa un limite que permita determinar cuando procede la
persecucion administrativa y cuando la persecucion penal, debiendo hacerse un analisis caso
por caso para determinar la mayor o menor gravedad del hecho, y a partir de ahi determinar

si procede la persecucion penal o no.

Esto tiene relacidn con la delimitacién de la persecucion penal de la administrativa,
asi Iberico (2016) encuentra que en los ultimos afios se han penalizado conductas que antes
eran objeto de persecucion en la via administrativa, esto ha generado dificultades para
delimitar el &mbito de aplicacion, Aunque contrariamente, segun el investigador Gomez
(2018), la persecucidn tanto penal como administrativa son manifestaciones de la potestad
punitiva del Estado, de ahi que ambos comparten principios como la culpabilidad que para

Céarcamo (2017) viene a ser una exigencia para imponer la sancion que corresponda.

En la misma linea de los expertos, continla sefialando Garcia (2015) que estos
delitos al haber sido tipificados sin considerar limite cuantitativo alguno, pueden dar lugar
a una sobre criminalizacion. Existen otras posiciones de los entrevistados, que sefialan al
ordenamiento juridico como el delimitante, otros lo dejan a la decisidén que tome el agraviado
titular del derecho y otros a la intencion de delinquir. Para Gémez (2020), no se puede aplicar
en forma simultanea ni sucesiva procedimientos punitivos, al mismo sujeto por los mismos
hechos y fundamento. Por su parte el jurista Abanto (2000) considera que para delimitar la
persecucion penal de la administrativa se deben aplicar criterios objetivos, como la clausula

de gravedad.
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Conforme a lo concluido de los resultados del primer objetivo especifico, con
respecto a la gravedad, la mayoria de los entrevistados han sefialado que existen diversos
criterios para determinarla, como son la cantidad de los productos objeto del delito, que
pueden ser falsificados, asi como su valor economico, los mismos que son determinados
caso por caso atendiendo a la intensidad en la lesion al bien juridico protegido. Mientras que
una minoria sefiala que los criterios de gravedad estan en funcion al valor de los perjuicios,
asi como la condicion y grado de participacion del agente. Contrariamente, Garcia (2012)
opina que la gravedad debe ser determinada en forma objetiva. El jurista y tedrico Pefia
(2010) resalta que la causacion de un perjuicio econémico permite delimitar la persecucion
penal, la cual para estos delitos es publica, y estd vinculada segin San Martin (1999) al

ejercicio de la accion penal por parte de la Fiscalia.

La posicién de la mayoria de los expertos entrevistados, es que la gravedad debe
considerarse como una condicion objetiva de punibilidad, pues no forma parte del tipo penal
ni es una de las circunstancias para la determinacion de la pena, pues estas Ultimas estan
sefialadas en los articulos 45 y 45-A del Cddigo Penal. Y esto se relaciona con los articulos
222° y 223° del Codigo Penal, que exigen para los casos de los delitos contra la propiedad

industrial que revistan gravedad para su punicion.

Esta posicion de nuestros expertos, concuerda con la conclusion a la cual arriba
Jescheck (2014) para quién dichas condiciones objetivas son circunstancias que tienen
conexion con el hecho, pero no son parte de la tipicidad, antijuridicidad ni culpabilidad; para
Stratewerth (1982), estas ultimas muchas veces no son suficientes para condenar, debiendo
exigir el cumplimiento de circunstancias ajenas al tipo, siendo estas las condiciones objetivas
de punibilidad. Existen otras posiciones contradictorias a la de los expertos, como la de
Hurtado y Prado (2011) quienes consideran que la gravedad es una circunstancia para
determinar la pena, en esta linea Oré (2011) concluye que la gravedad como la tenemos en
el ordenamiento penal es imprecisa, no puede ser considerada como elemento del tipo penal

ni como criterio para determinar e individualizar la pena.

Conforme a lo concluido de los resultados del segundo objetivo especifico, la
mayoria de los expertos entrevistados sefialan que la debida motivacion se analiza caso por
caso, sin embargo, existen criterios que fundamentan el razonamiento que van a permitir
predecir la gravedad, y estos criterios son variados, quedando a discrecion del juzgador,

pudiendo ser estos el valor de las mercancias, la accion desplegada, o segun sea la
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fabricacion y la distribucion de estas, que son comportamientos prohibidos segun los verbos
rectores del tipo penal. Lo cual es contradictorio con relacion a la predictibilidad del
razonamiento judicial, pues conforme con Llewellyn, citado por Twining (1985), la
predictibilidad de las decisiones judiciales implica un comportamiento regular de los jueces
frente a hechos iguales, condicionados por el derecho, una doctrina legal, técnicas
doctrinales conocidas, la tradicién de una respuesta Unica en cada caso, procedimientos

contradictorios y la seguridad de la independencia judicial.

Mientras otros entrevistados sefialan que cuando los casos son de escasa
importancia, 0 sea no son graves, el Juzgador decide no continuar con la persecucién penal,
motivando dicha decision en la escasa gravedad. Es decir, la gravedad debe estar sustentada
en razones surgidas de un debate contradictorio que van a sustentar la motivacion, lo cual
concuerda con lo postulado por el jurista e investigador Castillo (2013) para quien la
motivacion es un deber de los magistrados mediante la cual aportan razones cuando expresan
sus decisiones, a fin que estas sean aceptables, asi como legitimas, lo que se complementa
con la posicion del jurista nacional Zavaleta (2004) al concluir que el razonamiento de los
procesos judiciales es del tipo dialéctico, esto porque las razones que lo sustentan son
debatibles y sometidas a la contradiccion de las partes, alcanzando asi a justificar sus

decisiones.

El Tribunal Constitucional del Peru en la Sentencia del Exp N° 6712-2005-HC/TC
(2005) en el caso Magaly Medina y otro, ha sefialado que las motivaciones de las
resoluciones deben estar debidamente sustentadas en razones que obedezcan a un
razonamiento juridico donde se expongan los fundamentos facticos y legales, para asi

conocer cOmo se gestd, desarroll6 y se obtuvo la decision final.

Con relacion a la existencia de precedentes judiciales de las méas altas instancias
jurisdiccionales referidas a la gravedad, primero tenemos que segin Galvez (2015) estos
precedentes son decisiones de los jueces de las més altas instancias, que resultan de un
razonamiento efectuado frente a un conflicto de intereses con relevancia juridica, es decir se
adoptan en la resolucion de un caso determinado, obligan al mismo Tribunal y a otros de la

misma e inferior instancia, y tuvieron su origen en el derecho anglosajon.

La mayor parte de los entrevistados opinan que a la fecha no hay pronunciamientos
de las mas altas instancias jurisdiccionales penales del pais, a través de precedentes
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vinculantes, sentencias ni plenos casatorios, ni acuerdos plenarios, que nos permitan
delimitar la persecucién penal de la administrativa en los delitos contra la propiedad
industrial, ni determinar en qué consiste la gravedad considerada en los articulos 222° y 223°

del Caodigo Penal, que tipifican dichos delitos.

Con los precedentes se busca garantizar la predictibilidad de los pronunciamientos
judiciales, por eso en nuestro ordenamiento tenemos precedentes que son jurisprudencia
vinculante emitidos por la Corte Suprema de Justicia, a través de sus Salas Penales al amparo
del articulo 301°-A del Codigo de Procedimientos Penales modificado por el D. Leg. 959.
Por su parte los magistrados de las Salas Penales de la Corte Suprema, al amparo del mismo
articulo, pueden emitir sentencias plenarias, con las cuales uniformizan criterios para las

soluciones de controversias.

También estan las sentencias casatorias de las Salas Penales Supremas, que se
expiden al amparo del articulo 433.4 del Codigo Procesal Penal, segin el cual cuando
conozcan un recurso de casacion pueden establecer doctrina jurisprudencial vinculante; y al
amparo del articulo 433.3 del mismo codigo adjetivo, los magistrados de las Salas Penales
Supremas pueden establecer la realizacién de plenos casatorios vinculantes con los que se
van a uniformizar criterios contradictorios de las diferentes salas y emitir el respectivo

Acuerdo Casatorio.

Finalmente estdn los acuerdos plenarios, que no son propiamente precedentes
vinculantes pues no se emiten en la resoluciéon de un caso especifico, sin embargo, son
adoptados en plenos jurisdiccionales, conformados por los magistrados de la Corte Suprema,
al amparo del articulo 116° del Texto Unico Ordenado de la Ley Organica del Poder Judicial.
Al respecto el jurista Guerrero (2009) concluye, que en dichos plenos se analizan y adoptan
posiciones respecto a temas controversiales que generan polémica entre los magistrados en

su labor diaria de aplicacion del derecho.

A pesar que existen distintas formas como es que se pueden establecer precedentes
vinculantes, en ninguna oportunidad se ha emitido pronunciamiento alguno referido a un
tema controversial como es la gravedad en los delitos contra la propiedad industrial. Uno de
los entrevistados destaca que las més altas instancias administrativas si cuentan con

pronunciamientos de Gltima instancia en materia de proteccion y violacion de derechos de
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propiedad industrial, correspondiendo estos al Tribunal de Libre Competencia del
INDECOPI y del Tribunal Andino.

En esa linea de pensamiento, tenemos que en el derecho administrativo
sancionador, el INDECOPI, ha emitido pronunciamientos en materia de propiedad
industrial, como son las Resoluciones N°s. 0044-2020, 0051-2020 y 0073-2020/TPI-
INDECOPI en las cuales se establecen criterios para determinar qué se debe considerar
como ganancias ilicitas, acto perjudicial y sus efectos, ademas estan referidos a hechos en
los cuales se aprecia una violacién a los derechos de propiedad industrial, similares a los
que son sancionados por el Cadigo Penal. El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad
Andina de Naciones, 6rgano jurisdiccional supranacional, cuyos pronunciamiento son
vinculantes para el Perd, ha resuelto en el Proceso de Interpretacion Judicial N° 141-IP-
2018 (2020) que la fabricacion, comercializacion y almacenaje de productos con marcas
registradas son sancionadas administrativamente, en el proceso N°473-1P-2018 (2019) ha
considerado al uso indebido de la marca un ataque a ésta y en el proceso N°128-1P-2017
(2017) resuelve que la marca para ser protegida debe estar previamente registrada. Pero es
del caso destacar que estos pronunciamientos son aplicables para la persecucion

administrativa, pudiéndose adoptar como criterios orientadores Unicamente.

Conforme a lo concluido de los resultados del tercer objetivo especifico, con
relacion al principio de minima intervencion del derecho penal, los entrevistados en su
mayoria, sefialan que el principio de subsidiariedad, como manifestacion del principio de
minima intervencion del Derecho Penal, orienta la determinacion de los criterios de
gravedad, delimitando asi la persecucion penal, pues ésta se encuentra destinada solamente
para los hechos mas graves y perjudiciales, los otros deben ser perseguidos por
ordenamientos juridicos extra penales; conforme a lo postulado por el jurista Garcia (2019)
también se le conoce como el principio de ultima ratio, en razén a que el derecho penal debe
ser invocado como el dltimo recurso frente a un conflicto de intereses, esto por las
consecuencias gravosas que representan para aquellas personas que sufren una persecucion
y consiguiente pena privativa de la libertad, precisa que puede ser invocado por el legislador

al momento de establecer los tipos penales o sumodificatoria.

La jurisprudencia nacional por parte de la Corte Suprema ha emitido
pronunciamientos como en el caso del Recurso de Nulidad N° 3004-2012-Cajamarca (2014)

segun el cual el derecho penal solamente debe intervenir cuando los ordenamientos
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extrapenales no puedan resolver un conflicto en el cual se hayan lesionado bienes juridicos
protegidos de gran importancia para la sociedad. Posteriormente, en el Recurso de Nulidad
N° 288-2017-Lima (2019) invocando este principio, se confirmd una absolucion de primera
instancia en razén a que el monto objeto del delito es de una cuantia y valor infimo, siendo

intrascendente y minima la lesién al bien juridico.

El principio de minima intervencion se subdivide en el principio de subsidiariedad,
que conforme como lo define el tedrico y jurista aleman, Roxin (1997), el derecho penal solo
protege a determinados bienes o intereses que sean relevantes para lograr y mantener la
convivencia social, de los ataques mas graves que puedan recibir, dejando la actuacién del
ordenamiento juridico extrapenal para reprimir agravios menores. Al respecto, de manera
similar los entrevistados concluyen que el principio de subsidiariedad, como manifestacion
del principio de minima intervencion del Derecho Penal, orienta la determinacién de los
criterios de gravedad, delimitando asi la persecucion penal, pues ésta se encuentra destinada
solamente para los hechos méas graves y perjudiciales, los otros deben ser perseguidos por

ordenamientos juridicos extra penales.

Con relacion al principio de fragmentariedad, la mayoria de los entrevistados,
concluyen que este principio orienta la determinacion de los criterios de gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial, pues le va servir al juzgador cuando califique el hecho
y tenga que determinar si es grave o no, considerando lo que sefiala el ordenamiento juridico
penal, que sélo ha tipificado las conductas mas lesivas, mientras que las no graves no deben
ser objeto de punicion penal, en esto concuerdan los tedricos alemanes Wessels, Beulke, y
Satzger (2018) quienes postulan que por este principio solo las conductas prescritas en el
ordenamiento como delitos son penalizadas, mientras que las otras, aun cuando sean
éticamente reprochables, no son castigadas. Sin embargo, de otra parte, es de resaltar, que
un encuestado ha sefialado que para castigar y por ente perseguir penalmente un hecho se

debe tener en cuenta la valoracion o juicio de valor personal.

Finalmente, los expertos entrevistados opinan que el Estado, considerando el
principio de minima intervencion deberia determinar de manera objetiva y predecible los
presupuestos de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, pues a la fecha existen
criterios divergentes, y muchas veces no se logra una efectiva proteccion al bien juridico. Es
decir, solamente los hechos mas graves deben ser penalizados de manera clara y precisa,

definiendo en forma objetiva lo que se entiende por gravedad. Un encuestado, tiene una
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posicion distinta y dice que no se deberian determinar de manera objetiva los presupuestos
de la gravedad, pues ello limitaria a los jueces poder aplicar otros criterios tomando en cuenta
la subjetividad y la experiencia judicial en otros casos resueltos; sin embargo, este parecer
afectaria la predictibilidad de las resoluciones judiciales y de su motivacion, como ya se

tiene expuesto lineas arriba.

Mas aun si investigadores de la Comision Econdmica para América Latina y el
Caribe, CEPAL, como son Abarza y Katz (2002) vienen sefialando que los delitos contra la
propiedad industrial deben ser sancionados con prision en los casos de falsificacion de
marcas en cantidades comerciales. Un encuestado nos dice que no se deberian determinar
de manera objetiva los presupuestos de la gravedad, pues ello limitaria a los jueces poder
aplicar otros criterios tomando en cuenta la subjetividad y la experiencia judicial en otros
casos resueltos. Sin embargo, este parecer afectaria la predictibilidad de las resoluciones

judiciales y de su motivacion, como ya se tiene expuesto lineas arriba.
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V. Conclusiones

Primera. Respecto al objetivo general se concluye que la gravedad en el delito contra la
propiedad industrial, tal como esta prescrita en el ordenamiento juridico penal va delimitar
su persecucion penal de la persecucion administrativa, mediante su determinacion caso por
caso, segun diversos criterios como pueden ser el valor de la mercancia, el perjuicio
causado, la cantidad de la mercancia objeto del delito, la propia conducta, entre otros. Esto
en razon a que los derechos contra la propiedad industrial son protegidos tanto por el
derecho penal como por el derecho administrativo, sin embargo, en el ordenamiento
juridico nacional no se tiene establecida de manera objetiva una delimitacion que permita
determinar cuando se procede con una persecucion penal o con una administrativa, como en
el delito de contrabando, quedando esto a discrecion de los magistrados que conocen de las

investigaciones y procesos penales.

Segunda. Respecto al primer objetivo especifico, se concluye que los articulos 222° y 223°
del Cédigo Penal consideran a la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como
una condicion objetiva de punibilidad, pues no forma parte de ningun elemento del tipo
penal, y tampoco viene a ser una circunstancia para determinar la pena a imponer. Como tal,
es una situacion factica que aun sin ser un elemento del tipo penal debe configurarse para
que proceda la persecucion penal. A pesar de lo que sucede en otros delitos como el
contrabando en que la delimitacion penal esta determinada por el valor de las mercancias
que debe superar las 4 UIT, en estos delitos el ordenamiento juridico no ha determinado en
forma objetiva qué se entiende por gravedad, ni qué es una condicidn objetiva de punicion.
Tercera. Respecto al segundo objetivo especifico, se concluye que el razonamiento judicial
que se expone en la motivacion de las resoluciones judiciales, debe estar sustentado en
razones predecibles, a fin de garantizar su legitimidad y la seguridad juridica. Por esto los
criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial debe estar
sustentados en razones y motivos predecibles que forman parte de dicho razonamiento,
explicitando porqué el hecho materia del proceso es grave, y por tanto debe ser perseguido
por el derecho penal. Pero sucede que la determinacion de cuando se configura la gravedad
no ha sido materia de ningin pronunciamiento de las mal altas instancias jurisdiccionales.
Cuarta. Respecto al tercer objetivo especifico, se concluye que los criterios de gravedad de
estos delitos deben ser determinados considerando el principio de minima intervencion del
derecho penal, por parte del Estado, a fin que solo las conductas que lesionan con mayor
intensidad el bien juridico protegido sean sancionadas con pena privativa delibertad.
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VI. Recomendaciones

Primera. Se recomienda a los operadores del derecho, especialmente jueces y fiscales, que
para lograr una delimitacion objetiva entre la persecucion penal y la administrativa en los
delitos contra la propiedad industrial, deben considerar a la gravedad como el parametro
delimitador, y ésta debe estar determinada por un criterio que considere el valor de la
mercancia objeto del delito, el cual servira también como baremo para determinar la
afectacion al bien juridico protegido.

Segunda. Se recomienda que los magistrados cuando emitan sus pronunciamientos deben
expresar las razones y motivaciones que han considerado para establecer que un hecho que
viola los derechos de propiedad industrial es grave, mientras que no se modifique la
legislacion, dichos criterios deben alcanzar uniformidad para asi lograr la predictibilidad.
Existen criterios que ya vienen siendo considerados de forma aislada, como la cantidad de
mercancias, el valor, las circunstancias, el tiempo que se viene cometiendo la conducta, estos
deben estar fundamentados con solvencia, y por su parte se recomienda que la Corte
Suprema emita pronunciamientos vinculantes para determinar qué criterios son los que se
consideran para determinar la gravedad como delimitante de la persecucion penal.

Tercera. Se recomienda que para determinar la configuracion de los criterios de gravedad,
hasta que se produzca la modificacion de la legislacion, se debe considerar el principio de
minima intervencion del derecho penal, con la finalidad de no sobre criminalizar conductas
que no revisten mayor gravedad, por su insignificancia o poca trascendencia en la lesion al
bien juridico protegido, mas aun si existen otros organismos del Estado que sancionan
conductas mediante un proceso administrativo sancionador. Finalmente, el Estado debe
consagrar en la legislacion un criterio objetivo para determinar la gravedad y asi delimitar la
persecucion penal en los delitos contra la propiedad industrial.

Cuarta. Se recomienda al legislador que en los articulos 222° y 223° del Codigo Penal, se
debe establecer en forma expresa que la gravedad es una condicidn objetiva de punibilidad,
y sera el valor de mercado de las mercancias objeto del delito, superior a las ocho unidades
impositivas tributarias, la que permitira considerar el hecho como grave, siendo éste un
monto razonable, pues corresponde a valores de cantidades comerciales. Este criterio es
objetivo, y ya no dependera del criterio de cada Magistrado. El valor, como se ha indicado,
sera el valor de mercado que tenga una mercancia original, para asi desincentivar su
comisién delictiva; y, para el supuesto de uso de las etiquetas y envases, se considerara el

valor de las mercancias en que pudieron usarse.

39



Referencias

Abanto, M. (2000). Derecho Penal Econémico. Lima: Idemsa.

Abarza, J. y Katz, J. (2002). Los derechos de la propiedad intelectual en el mundo de la
OMC. Santiago de Chile: CEPAL.

Aguinaga, L. (2019). Criterios para la cuantificacion equitativa del resarcimiento del dafio
moral en la responsabilidad civil ( Tesis de Maestria, Universidad Privada Antenor
Orrego, Trujillo, Perq). Recuperada de

http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/5105.

Angelo, M (2020), et al. Intellectual Property Crimes [Crimenes de Propiedad Intelectual]
American Criminal Law Review, vol. 57, no. 3, 2020, p. 973+. Gale Academic OneFile,
ISSN 0164-03634
https://link.gale.com/apps/doc/A627109515/AONE?u=univcv&sid=AONE&xid=e0cd
2dac. Accessed 5 July 2020.

Aranzamendi, L. (2005). Disefio y proceso de la investigacion juridica. Lima: Adrus.

Arispe, S. (2018). ¢Por qué importamos pirateria? Analisis de la implementacion de las
medidas en frontera para la proteccién de los derechos de propiedad intelectual en el
Peru (Tesis de Maestria, Pontificia Universidad Catolica, Lima, Per(). Recuperada de
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/12983

Avila, R. (2001). Metodologia de la Investigacién. Como elaborar la tesis y/o investigacion,

Lima: Estudios y Ediciones R.A.

Barraclough, E. (2017). Intellectual property and e-commerce: Alibaba’s perspective
[Perspectivas de Alibaba: propiedad intellectual y comercio electronico]. Wipo
Magazine. N° 04, Agosto 2017, p.42-45. ISSN 1020-7074.

Bisquerra, R. (2004). Metodologia de la investigacion educativa. (2.a ed.) Madrid: La
Muralla S.A.

Bitton, M. (2012). Rethinking the anti-counterfeiting trade agreements criminal copyright
enforcement measures. [Replanteamiento de los acuerdos comerciales contra la

falsificacion, medidas penales de observancia del derecho de autor] Journal of Criminal
40


http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/5105
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/12983

Law & Criminology, 102(1), 67-117. Retrieved from
https://search.proquest.com/docview/1011329207?accountid=37408

Burk, D. (2018). Women and the international patent system: encouraging trends [Las
mujeres y el sistema internacional de patentes: tendencias alentadoras]. Wipo
Magazine. N°02, Abril 2018, p.47-49. ISSN 1020-7074.

Carcamo, R. (2017). Analisis critico del régimen de determinacién de la responsabilidad
administrativa en el derecho peruano de proteccién al consumidor (Tesis de Maestria,
Universidad de Piura, Piura, Per0). Recuperada de
https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/3503

Caro, C y Reyna, L. (2016). Derecho penal econémico parte general Tomo I. Lima: Jurista
Editores.

Carrillo, F. (1995). Cémo hacer la tesis y el trabajo de investigacion universitario. (10.a ed.)
Lima: Horizonte.

Castillo, J. Lujan, M. Zavaleta, R. (2004). Razonamiento Judicial. Interpretacion,

argumentacion y motivacion de las resoluciones judiciales. Lima: Gaceta Juridica.

Castillo, J. (2013). La motivacion de la valoracion de la prueba en materia penal. Lima:
Grijley.

Chinchay, F. (2018). Tratamiento juridico sobre la proteccion a los derechos de autor en
las Fiscalias Especializadas en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual de
Lima 2018 (Tesis de Maestria, Universidad César Vallejo, Lima, Per(). Recuperada de
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/21310

Clark, B. (2018). Blockchain and IP law: a match made in crypto heaven [Cadena de
bloques y ley de propiedad intelectual: una pareja hecha en el cielo criptografico].
Wipo Magazine. N°01, Febrero 2018, p.30-34. ISSN 1020-7074.

Corte Suprema de Justicia. (2019). Sentencia de la Sala Penal Transitoria, R.N. N°288-2017
LIMA. Recuperado de http://estudiocastilloalva.pe/2019/09/06/peculado-principio-
de-intervencion-minima/ el 27.07.2020.

41


https://search.proquest.com/docview/1011329207?accountid=37408
https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/3503
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/21310
http://estudiocastilloalva.pe/2019/09/06/peculado-principio-de-intervencion-minima/
http://estudiocastilloalva.pe/2019/09/06/peculado-principio-de-intervencion-minima/

Corte Suprema de Justicia. (2014). Sentencia de la Sala Penal Transitoria, R.N. N°3004-
2012 CAJAMARCA. Recuperado de https://static.legis.pe/wp-
content/uploads/2018/09/R-N-3004-2012Cajamarca-Leqgis.pe_.pdf.pdf el
04.06.2020.

De Zan, J. (2004). La ética, los derechos y la justicia. Montevideo: Konrand Adenauer.

Dickson, M. (2018). Innovation, Creativity, and IP Law. [Innovacion, creatividad y derecho
de propiedad intellectual] Criminal Justice. Landslide, vol. 11, no. 2, Nov.- Dec. 2018,
p. 1. Gale OnekFile.. ISSN: 1942-7239.
https://link.gale.com/apps/doc/A564465728/PPCJ?u=univcv&sid=PPCJ&xid=edabdl
88. Accessed 5 July 2020.

Doster, H. and Paul J. (2020). Organized IP Crime. [Delincuencia organizada de la propiedad
intelectual] Criminal Justice. Landslide, vol. 12, no. 3, Jan.-Feb. 2020, p. 28+. Gale
OneFile:, ISSN: 1942-7239
https://link.gale.com/apps/doc/A616322409/PPCJ?u=univcv&sid=PPCJ&xid=d1cd07
25. Accessed 5 July 2020.

Ferreyros, M. (2005). El derecho a crear y el derecho a la cultura. La Constitucion
Comentada (pp. 125-144). Lima, Peru: Gaceta Juridica.

Galvez, T. (2015). Nuevo orden juridico y jurisprudencia. Constitucional penal, penal y

procesal penal. Lima: Ideas Solucion Editorial.
Garcia, P. (2012). Derecho Penal Parte General (2.a. ed.) Lima: Jurista Editores.

Garcia, P (2017). Derecho Penal Econémico parte especial Volumen 1. (22 ed.) Lima:
Instituto Pacifico.

Gomez, M. (enero, 2018). La venta ambulante en los delitos contra la propiedad intelectual
e industrial. Indret Revista para el Analisis del Derecho (n.1) ISSN 1698-739X.

Recuperado de https://indret.com/la-venta-ambulante-en-los-delitos-contra-la-

propiedad-intelectual-e-industrial/?edicion=1.18

Gomez, M. (abril, 2020). Non bis in idem en los casos de dualidad de procedimientos penal
y administrativo. Especial consideracién de la jurisprudencia del TEDH. Indret Revista
para el Analisis del Derecho (n.2) ISSN 1698-739X. Recuperado de

42


https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/09/R-N-3004-2012Cajamarca-Legis.pe_.pdf.pdf
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/09/R-N-3004-2012Cajamarca-Legis.pe_.pdf.pdf
https://indret.com/la-venta-ambulante-en-los-delitos-contra-la-propiedad-intelectual-e-industrial/?edicion=1.18
https://indret.com/la-venta-ambulante-en-los-delitos-contra-la-propiedad-intelectual-e-industrial/?edicion=1.18

https://indret.com/non-bis-in-idem-en-los-casos-de-dualidad-de-procedimientos-penal-

y-administrativo-especial-consideracion-de-la-jurisprudencia-del-tedh/?edicion=2.20

Gomez, R. (mayo, 2018). Necesidad esencialidad de criterios legales para la determinacion
de una sancién administrativa. Revista Chilena de Derecho de la Pontificia Universidad
Catdélica de Chile. (vol.45, n.2). |ISSN 0718-3437. Recuperado de
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372018000200531

Guerrero, I. (2009). Common Law en el Peru? Jurisprudencia penal vinculante. Lima:

ldemsa.

Hernandez Sampieri, R. et al. (2010). Metodologia de la Investigacion. (5.a ed.) México

D.F.: McGraw-Hill Interamericana.

Hugo, S. (2014). ;Qué son y cémo se tipifican los delitos contra los derechos intelectuales?.
Revista Juridica Docentia et Investigatio. VVol. 16 - N°2, p. 77-95 ISSN 1817 -3594

Hurtado, J y Prado, V. (2011). Manual de Derecho Penal Parte General Tomo Il (42 ed.)

Lima: Idemsa.

Iberico, F. (2016). Manual instructivo para el curso de Derecho Penal Econémico. Lima:

Academia de la Magistratura.

Instituto de Estadistica e Informatica (2017). PERU: Anuario Estadistico de la Criminalidad
y de Seguridad Ciudadana 2011- 2016 Visién Departamental, Provincial y Distrital.
Recuperado de

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones digitales/Est/Lib1446/li
bro.pdf.

Jescheck, H. (1981). Tratado de Derecho Penal Parte General Volumen Il. Barcelona:

Bosch.

Katayama, O. (2014). Introduccion a la investigacién cualitativa: fundamentos, métodos,
estrategias y técnicas. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilazo de la
Vega.

Kerlinger, F. N. (1992). Investigacion del comportamiento. (2.a ed.) México D.F.:Mc Graw-

Hill Interamericana.

43


https://indret.com/non-bis-in-idem-en-los-casos-de-dualidad-de-procedimientos-penal-y-administrativo-especial-consideracion-de-la-jurisprudencia-del-tedh/?edicion=2.20
https://indret.com/non-bis-in-idem-en-los-casos-de-dualidad-de-procedimientos-penal-y-administrativo-especial-consideracion-de-la-jurisprudencia-del-tedh/?edicion=2.20
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372018000200531
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1446/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1446/libro.pdf

Lee, Peter. (2019). Reconceptualizing the Role of Intellectual Property Rights in Shaping
Industry Structure. [Reconceptualizacion del papel de los derechos de propiedad
intelectual en la conformacion de la estructura de la industria Delitos contra la
propiedad intellectual. Vanderbilt Law Review, vol. 72, no. 4, May 2019, p. 1197+.
Gale Academic OnekFile, ISSN 0042-2533.
https://link.gale.com/apps/doc/A594553664/AONE?u=univcv&sid=AONE&xid=c
23e41b7. Accessed 5 July 2020.

Liu, H. (2010). The Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights in China: Recent
Developments and Implications [La aplicacion penal de los derechos de propiedad
intelectual en China: Acontecimientos recientes e implicaciones] Asian Journal of
Criminology; Dordrecht Tomo 5, N.° 2, (Dec 2010): 137-156. DOI:10.1007/s11417-010-
9088-1

Luo, Y. (2018). Intellectual Property Crimes [Crimenes contra la propiedad intelectual]
American Criminal Law Review, vol. 55, no. 4, Fall 2018, p. 1399+. Gale OneFile:
Criminal Justice, ISSN 0164-0364.
https://link.gale.com/apps/doc/A549486438/PPCJ?u=univcv&sid=PPCJ&xid=cae29
89d. Accessed 5 July 2020.

Mertens, D. (2005). Research and evaluation in education and psychology; integrating
diversity with quantitative, qualitative and mixed methods. [Investigacion y
evaluacion en educacion y psicologia; integracion de la diversidad con métodos
cuantitativos, cualitativos y mixtos Delitos contra la propiedad] Thousand Oaks:

Sace.

Morén, C (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General Tomo Il.

(142. ed.) Lima: Gaceta Juridica.

Mufioz, N. (2019). Responsabilidad penal de las personas juridicas en el delito de propiedad
intelectual. (Tesis de Maestria, Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador). Recuperada
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32049/1/Trabajo%20de%20Titula
ci%C3%B3n.pdf

Mufioz, C. (2011). Como elaborar y asesorar una investigacion de tesis. (2.a ed.) Juarez:

Pearson.

Mufoz, F (1999). Derecho penal parte especial. Valencia: Tirant lo Blanch.
44


https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Liu%2C%2BHaiyan/%24N?accountid=37408
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Asian%2BJournal%2Bof%2BCriminology/%24N/54456/PagePdf/753815302/fulltextPDF/74B38C5D56C1447DPQ/1?accountid=37408
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Asian%2BJournal%2Bof%2BCriminology/%24N/54456/PagePdf/753815302/fulltextPDF/74B38C5D56C1447DPQ/1?accountid=37408
https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/54456/Asian%2BJournal%2Bof%2BCriminology/02010Y12Y01%2423Dec%2B2010%243b%2B%2BVol.%2B5%2B%24282%2429/5/2?accountid=37408
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32049/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32049/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf

Mufioz, F. (2005). Derecho Penal Parte General. (14.a. ed.) Valencia: Tirandt lo Blanch.

Nurton, J (2019). The IP behind the Al boom [La IP detras del boom de la IA]. Wipo
Magazine. N°01, Febrero 2019, p. 4-9. ISSN 1020-7074.

Op den Kamp, C. (2019). A History of intellectualy property in 50 objects [Una historia de
la propiedad intelectual en 50 objetos] Wipo Magazine. N°04, Agosto 2019, p.39-44.
ISSN 1020-7074.

Ore, E. (2011). Delitos contra la Propiedad Industrial. Revista Ita lus Esto. Afio 2, N°2, pag.
42 - 65 ISSN 2076-314X.

Osei-Tutu, J. (2017). Humanizing Intellectual Property: Moving Beyond the Natural Rights
Property Focus. [Humanizar la propiedad intelectual: Mas alld del enfoque de la
propiedad de los derechos naturales] Vanderbilt Journal of Entertainment and
Technology Law, vol. 20, no. 1, 2017, p. 207+. Gale Academic OneFile, ISSN 0042-
2533.
https://link.gale.com/apps/doc/A534235585/AONE?u=univcv&sid=AONE&xid=f55a
cb71. Accessed 5 July 2020.

Pantigoso, L. (2019). La inaplicacion del principio de predictibilidad en los procedimientos
administrativos por parte del Indecopi ante los riesgos que enfrentan las entidades
bancarias (Tesis de Maestria, Pontificia Universidad Cat6lica, Lima, Per(). Recuperada
de http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/14709

Pefia, A (2010). Derecho penal parte especial Tomo Ill. Lima: Idemsa.

Pefiaranda C. (Junio, 2017). Peru rezagado en politicas de proteccion de propiedad
intelectual. Revista de la Camara de Comercio de Lima (779). Recuperado de

https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion779/ed dig 779.pdf.

Pérez, N. (abril, 2020). El derecho al proceso debido en el ambito penal: la interpretacion
evolutiva del art. 6 del CEDH por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Revista
de la Facultad de Derecho de México de la Universidad Autdnoma de México. (vol.70,
n.276-1). ISSN 2448-8933. Recuperado de http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
34372018000200531

45


http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/14709
https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion779/ed_dig_779.pdf
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372018000200531
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372018000200531

Pérez, J. (2011). El delito de fabricacion o uso no autorizado de patente como delito contra
la propiedad industrial. Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 26, Agosto 2011. 131-

141. Lima: Gaceta Juridica.

Piazza, P. (2005). Intellectual property: it really is a matter of life and death. [La propiedad
intelectual: es realmente una cuestion de vida o muerte] Criminal Justice. Security
Management, vol. 49, no. 1, Jan. 2005, p. 38. ISSN: 0145-9406. Gale OneFile:
https://link.gale.com/apps/doc/A127788785/PPCJ?u=univcv&sid=PPCJ&xid=3438f3
08. Accessed 6 July 2020.

Ramirez, E. (1994). Derechos reales y propiedad. (22 ed.) Lima: Editorial San Marcos.

Ramos, C. (2011). Como hacer una tesis en derecho y no envejecer en el intento. Lima:

Grijley.
Ramos, J. (2004). Elabore su tesis en derechos. Lima: San Marcos.
Roxin, C. (1997). Derecho penal parte general Tomo I. Madrid: Editorial Civitas S.A.
Sabino, C. (1986). Como hacer una tesis. Buenos Aires: Editorial Hvmanitas.

Samper, L. (2017). Incorporando los riesgos del siglo XXI en la valuacion de
marcas. Revista La  Propiedad Inmaterial. 24  (dic. 2017), 27-51.
DOl:https://doi.org/10.18601/16571959.n24.02.Recuperado el 31.05.2020.

San Martin, C. (1999). Derecho procesal penal Tomo I. Lima: Grijley.

Seuba, J. (2012). Algunas cuestiones relacionadas con la cuantificacion de los dafios. Revista
IUS ET VERITAS, 22(45), 46-53. ISSN: 2411-883. Recuperado a partir de
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/11988

Stratenwerth, G. (1982). Derecho Penal Parte General Tomo |. Madrid: Edersa.

Sun, J (2018). Intellectual property and e-commerce: Alibaba’s perspective [La propiedad
intelectual y el comercio electronico: La perspectiva de propiedad de Alibaba: es
realmente una cuestion de vida o muerte]. Wipo Magazine. N° 05, Octubre 2018, p.20-
24. ISSN 1020-7074.

Talavera, P. (2010). La sentencia penal en el nuevo codigo procesal penal. Lima:

Cooperacion Alemana al Desarrollo GTZ.

46


https://doi.org/10.18601/16571959.n24.02
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/11988

Tecla, Ay Garza A (1974). Teoria, métodos y técnicas para la investigacion social. México:

Ediciones de Cultura Popular.

Tejada, A (2019). La falta de atencion al principio de tipicidad en el procedimiento
administrativo sancionador vulnera la facultad sancionadora de las instituciones
publicas. (Tesis de Maestria, Universidad San Martin de Porras, Lima, Perq).
Recuperada de

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/handle/usmp/5304/tejada ma

n.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tribunal Constitucional. (2006). Sentencia del Expediente N° 6204-2006-PHC/TC.
Recuperado de https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06204-2006-PHC/TC.pdf el
01.06.2020

Tribunal Constitucional. (2005). Sentencia del Expediente N° 6712-2005-HC/TC del 17 de
octubre  del 2005, <caso Magaly Medina Vela. Recuperado de
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06712-2005-HC.pdf el 05.06.2020.

Tribunal Constitucional. (2005). Sentencia del Expediente N° 0023-2005-PI/TC. Lima: 27
de noviembre del 2005. Recuperado de
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00023-2005-Al.html el 12.06.2020.

Tribunal Constitucional. (2009). Sentencia del Expediente N° 01873-2009. Lima: 03 de
setiembre del 2010. Recuperado de https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/01873-2009-
AA .pdf el 15.06.2020.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (2020). Resolucién de
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual N° 0073-2020/TPI-INDECOPI, recaida
en el Expediente N° 781014-2019/DSD del 20.01.2020. Recuperado de
https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/img/pdf _dwld.png el
02.06.2020.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (2020). Resolucién
de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual N° 0051-2020/TPI-INDECOPI,
recaida en el Expediente N° 743847-2018/DSD del 15.01.2020. Recuperado de
https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/img/pdf _dwld.png el
02.06.2020

47


http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/handle/usmp/5304/tejada_man.pdf?sequence=1&amp%3BisAllowed=y
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/handle/usmp/5304/tejada_man.pdf?sequence=1&amp%3BisAllowed=y
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06204-2006-PHC/TC.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06712-2005-HC.pdf
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00023-2005-AI.html
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/01873-2009-AA.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/01873-2009-AA.pdf
https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/img/pdf_dwld.png
https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/img/pdf_dwld.png

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (2020). Resolucion de
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual N° 0044-2020/TPI-INDECOPI, recaida
en el Expediente N° 789823-2019/DSD del 13.01.2020. Recuperado de
https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/img/pdf_dwld.png el
02.06.2020.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2020). Resolucion del Proceso de
Interpretacion Prejudicial. Proceso N°315-1P-2019 del 28.02.2020. Recuperado de
http://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/315-1P-2019.pdf el 03.06.2020.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2018). Resolucion del Proceso de
Interpretacion Prejudicial. Proceso N°473-1P-2018 del 28.06.2019. Recuperado de
http://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/473-1P-2018.pdf el 03.06.2020.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2019). Resolucién del Proceso de
Interpretacion Prejudicial. Proceso N°141-1P-2018. del 03.06.2019. Recuperado de
http://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/141-1P-2018.pdf el 03.06.2020.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2017). Resolucion del Proceso de
Interpretacion Prejudicial. Proceso N°128-1P-2017 del 17.11.2017. Recuperado de
http://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/128-1P-2017.pdf el 03.06.2020.

Twining, W. (1985). The common law tradition, en Karl Llewellyn and the Realist

Movement. Londres: Ed. Weidenfeld and Nicolson.

Vaidhyanathan, S (2005). Celestial jukebox: the paradox of intellectual property. [La rocola
celeste: la paradoja de la propiedad intelectual] Criminal Justice. The American
Scholar, vol. 74, no. 2, Spring 2005, p. 131+. ISSN: 0003-0937. Gale OneFile:
https://link.gale.com/apps/doc/A131762277/PPCJ?u=univcv&sid=PPCJ&xid=9501
923c. Accessed 6 July 2020.

Valderrama, S. (2013). Pasos para elaborar proyectos de investigacion cientifica. (2.a ed.)

Lima: San Marcos.

Vara, A. (2010). Desde la idea hasta la sustentacion: 7 pasos para una tesis existosa. (3.a.

ed.) Lima: Universidad de San Martin de Porres.

Vives, T. (1999). Derecho penal parte especial. (32. ed.) Valencia: Tirant lo Blanch.

48


https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/img/pdf_dwld.png
http://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/315-IP-2019.pdf
http://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/473-IP-2018.pdf
http://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/141-IP-2018.pdf
http://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/128-IP-2017.pdf

Vives, T. (1995). Comentarios al Codigo Penal de 1995. Valencia: Tirant lo Blanch.

Wan, M. (2018). Counterfeiting is on the rise and consumers will boycott inauthentic brands.
[La falsificacion estd en alza y los consumidores boicoteardn las marcas
falsas] Sourcing Journal (Online), Retrieved from
https://search.proquest.com/docview/2269404125?accountid=37408

Wessels, J., Beulke, W y Satzger, H (2018). Derecho penal parte general El delito y su

estructura. (46°. ed.). Lima: Instituto Pacifico.

Word Intelectually Property Organization. (2018). Centro de Datos Estadisticos de PI de la
WIPO Recuperado de https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=trademark.

Zelayaran, M. (1997). Metodologia de investigacion juridica. Lima: Ediciones Juridicas.

49


https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=trademark

ANEXOS
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La causa de dicho problema consiste en que contra la  propiedad acuerdos plenarios y
no se ha determinado de manera objetiva industrial como sentencias casatorias.

por parte del ordenamiento juridico, ni por
parte de pronunciamientos jurisdiccionales
las razones que llevan a considerar grave un
hecho que representa la violacién de las
normas y los derechos de propiedad
industrial, siendo ésta una exigencia de los
tipos penales de los articulos 222° y 223°

delimitante de su
persecucion penal




del Codigo Penal, habiendo criterios
distintos al respecto. Esto hace que se
desconozcan en forma certera, asi como
predecible las razones finales para
perseguirlos 'y por ende, sancionar
penalmente este comportamiento en
funcién a su gravedad. La consecuencia de
que no sea haya resuelto dicho problema es
una situacion preocupante para los
justiciables como para los abogados
litigantes en cada uno de los procesos
penales donde se ven inmersos, como
procesados y defensores, respectivamente;
pues se estarian enfrentado a una
incertidumbre al desconocer las razones
que determinan y fundamentan la gravedad
de los hechos considerados como delito
contra la propiedad industrial. Otra
consecuencia a considerar seria la
aplicacion de sanciones penales para
hechos que no revestirian gravedad y que
bien podrian ser sancionados
administrativamente por el Instituto de
Defensa de la Competencia y la Propiedad
Intelectual, INDECOPI con
amonestaciones y/o multas.

El aporte de esta investigacion consiste, en
hacer conocer a la comunidad juridica y a
la poblacion en general de este grave
problema y de las razones que vienen
invocando los érganos jurisdiccionales para
determinar la gravedad de los delitos contra
la propiedad industrial, para demostrar que
estas no serian predecibles para los
justiciables ni abogados. Y proponer la
modificatoria del articulo 222° y 223° del
Cadigo Penal, a fin que el ordenamiento
juridico penal sea el que establezca cuando
los delitos contra la propiedad industrial
son graves; asimismo proponer se expida
un Acuerdo Plenario o Sentencia Plenaria o
Precedente  Vinculante, donde se
determinen las razones para considerar
grave un delito contra la propiedad
industrial.

Problema Secundario 03

¢Como el principio de minima
intervencion del Derecho Penal orienta
la configuracion de los criterios de
gravedad de los delitos contra la
propiedad industrial como delimitante
de su persecucién penal en el Distrito
Judicial Lima 2020?

Objetivo
Especifico 03

Determinar  cémo el
principio de minima
intervencion del
Derecho Penal orienta la
configuracion de los
criterios de gravedad de
los delitos contra la
propiedad industrial
como delimitante de su
persecucion penal en el
Distrito Judicial Lima
2020

El  principio de
minima intervencion
del Derecho Penal

Sub principio
Subsidiaridad.

Sub principio
fragmentariedad.

de

de




Anexo 2: Guia de Entrevista

TITULO: Lagravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de

su persecucion penal, Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO:

Titulo Profesional :

Grado académico :

FECHA:/ /

INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigacion juridica.
Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o

incorrectas, su opinién es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
delimitan su persecucion penal.

Categoria : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.
Subcategorias : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la

Propiedad Industrial — Persecucion penal publica.

1. ¢Por qué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la

propiedad industrial? Explique.



2. ¢Cuales son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la
propiedad industrial? Explique

3. ¢Cdmo esta delimitada la persecucion penal publica de los delitos contra la
propiedad industrial de la persecucidén administrativa? Explique.

OBJETIVO ESPECIFICO |

Analizar como los articulos 222° y 223° del Codigo Penal consideran la gravedad de
los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecucién penal.

Categoria : El ordenamiento juridico penal, articulos 222° y 223° del Cddigo Penal

Subcategorias: La gravedad como elemento del tipo penal — La gravedad como condicion

objetiva de punibilidad — La gravedad como circunstancia para la determinacion de la

pena.

4. ¢En los articulos 222° y 223° del Codigo Penal que regulan los delitos contra la
propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que
delimita su persecucion? ;Por qué?



5. ¢En los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como condicion objetiva de
punibilidad que delimita su persecucion? ¢Por qué?

6. ¢En los articulos 222° y 223° del Codigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la
determinacion de la pena que delimita su persecucion? ;Por qué?

OBJETIVO ESPECIFICO 11

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucion penal.

Categorias  : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorias: Debida motivacién — Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y
sentencias casatorias.

7. ¢Como el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la

propiedad industrial como delimitante de la persecucién penal? Explique.



8. ¢Cudles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias
que permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucién penal?

Explique.

OBJETIVO ESPECIFICO IlI

Determinar como el principio de minima intervencion del Derecho Penal orienta la
configuracidn de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
como delimitante de su persecucion penal

Categorias : El principio de minima intervencion del derecho penal.

Subcategorias: Sub principio de subsidiaridad — Sub principio de
fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestacion del
principio de minima intervencion del Derecho Penal orienta la determinacion de los

criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.



10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestacion del
principio de minima intervencion del Derecho Penal orienta la determinacién de los

criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de minima intervencion, deberia
determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial? Explique.

Nombre del entrevistado Sello y Firma




Anexo 3: Matriz de analisis de datos

Objetivo General

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecucion penal.

Preguntas El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Similitud Diferencia Conclusiones
JUEZ JUEZ FISCAL FISCAL FISCAL ABOGADO ABOGADO | ABOGADO ABOGADO
1. Por qué los | Porque son | Porque Por teneruna | Porque son | Debemos Porque lo que | Per( es parte Porque Se protege de | Los Por su parte Se concluye, que la
delitos contra | derechos legales protegen el | base derechos sefialar que | se intenta | del  Tratado | permitenalas | Gltima ratio | entrevistados los mayoria de los
la propiedad exclusivos, cuyo derecho constitucional | amparados los proteger a | ADPIC por el | autoridades los derechos E3,E4,E5,E7y | entrevistados entrevistados manifiestan
industrial bien juridico es el econémicode | en el articulo legalmente en | derechos de | través del | cual los paises | penales de propiedad E9 consideran | E1,E2,E6y que los derechos de
protegen los interés social, | los titularesde | 2, inciso 8 de normas propiedad poder del | miembros se intervenir industrial que los delitos | E8 consideran | propiedad industrial
derechos de la | pudiendo el titular | las  marcas | la nacionales e industrial Estado sonlos | obligan a productos que | como contra la | que losdelitos | tienen una consagracion
propiedad del derecho | registradas, Constitucion internacionale | son incentivos otorgar una | justamente consecuencia propiedad contra la | Constitucional, asi como
industrial disponer de los velando por Politica  del | s, comola derechos para dar | adecuada violan estos | del industrial propiedad legal, en diferentes
mismos sin afectar | su derechode | Perd. Y al Decision N° amparados impulso a la proteccién a derechos de | reconocimient | protegen  los | intelectual cuerpos normativos,
derechos de | creacionyuso | surgirdela 486 de la | pornormas | innovacion los titularesde | propiedad oy proteccion | derechos de la protegen los nacionales como
terceros, exclusivo del | creacion, Comunidad penales y | fomentandola | derechos de | industrial, y | constitucional, | propiedad derechos de | supranacionales, y por
coadyuvando con que goza el innovacion e Andina de | pornormas | investigacion propiedad de esta | la cual ya | industrial en | propiedad €s0 son protegidos por
el desarrollo | titular de una | invencién Naciones. supranacion | y desarrollo intelectual. manera poder | estaba desdeel | razén a que industrial los delitos contra la
econoémico e | marca, es | coadyuvan al Asimismo es ales como de la industria | Por lotantose | salvaguardar articulo  2°, | estos tienen un porque estos propiedad industrial.
industrial de un decir que este | desarrollo una formade | la Decisién nacional a | tiene que dar los derechos inc. 6) de la amparo y | conceden Mientras que los otros
pais. decide quién tecnolégicoy | proteger el | N°486dela | travésde la proteccion de los titulares | Constitucion reconocimiento | exclusividad entrevistados, considera
puede usarloo | a la | aporte de la Comunidad | proteccion de | con medidas de marcas. de 1979. De Constitucional en su usoy que los derechos de
como puede competencia invencion, Andina, de | esosderechos. | eficaces y ahi que el en el articulo 2° | explotaciéna | propiedad industrial son
usarlo, ello | leal, de ahi innovacion y ahi que se Ademas oportunas Cadigo Penal inciso 8) de la sus titulares, protegidos porque
con el fin de que d | creacion consideren busca desde la via de 1991 regula | Constitucion asimismo representan derechos de
mantener su resultado de intelectual ala | bienes proteger  la | penal y escuetamente Politica del | representan uso y  explotacion
prestigio y | dichas economia del | juridicos exclusividad administrativa el uso no | Perd, y en | incentivos exclusiva de sus titulares,
garantizar al manifestacion | pais. protegidos de uso del autorizado de | normas legales para dar | lo cual representa un
consumidoro | se debe penalmente | elemento este derecho nacionales impulso a la incentivo para fomentar
al usuario | proteger. protegido por en el art. 225° | como innovacién la investigacion,
final la laLeyy, con originalmente. | internacionales, | fomentandola | coadyuvando al
identidad del ello también Posteriorment | entre ellas la investigacion | desarrollo econémico.
origen de un la reputacion e, con la | DecisionN°® y el desarrollo
producto o un en elmercado, Constitucion 486 de la | delaindustria
servicio, ademas  de de 1993 y tras | Comunidad nacional,
permitiéndole incentivar la la aprobacion Andina de | impulsando
distinguir sin industria del Acuerdo Naciones. de esa manera
confusion nacional a de Promocién el desarrollo
posible  que través de la Comercial econémico e
este producto proteccion y Per(i Estados industrial del
cumple  con combate Unidos pais.
los estandares contra la suscrito el
permitidos. falsificacion y 12.04.2006
pirateria. dicha




proteccion
constitucional
se desarrolla

en el art. 222°
y  siguientes
del  Cadigo
Penal
(modificatoria
de la Ley
27729)
2. Cuéles son Desde mi punto de | Si bien, al Los medios | Como criterio | Los En principio En rigor | El  principal | En mi | Los Por su parte Se concluye que la
los criterios | vista  particular | revisarel CP, | y/o la | importante criterios todos lostipos | deberian ser criterio para experiencia entrevistados los mayoria de los
que consideroqueuno | se  advierte | modalidad estd b | para penales que | porunladola | determinarla | profesional,he | E1, E3, E4, E5, | entrevistados | entrevistados ha sefialado
determinan la | de los criterios que si bien, el | conlacualse | afectacion del | determinar protegen los gravedad de gravedad es el | presenciado E7, E8 y E9, | E2yE®6 nos que  existen diversos
gravedad de para determinar la | tipo penal en realizo la | bien juridico | lagravedad | derechos de los hechos | nivel de | diferentes consideran que han sefialado, criterios para determinar
los delitos | gravedad  del el cual se conductayla | protegido y se | del delito | propiedad como el dafio | conocimiento | criterios enlas | los criterios que | el  primero, | la gravedad, como son la
contra la | delito es el grado encuentra diferente puede medir a | contra  la | industrial son | ocasionadoal | del hecho | audienciasde | determinan la que los | cantidad de los productos
propiedad de afectacion del inmerso el | intensidadde | través de la | propiedad figuras titular y al infractor. principio de | gravedad de los | criterios para | objeto del delito, que
industrial? bien juridico, ello | delito contra la afectacion forma y | industrial dolosas. La | consumidor, Asimismo un | oportunidad. delitos contra la | determinar la | pueden ser falsificados,
Explique. se establecera en la Propiedad del bien | circunstancia | estd basado | gravedad la cantidad de | aspecto Por ejemplo | propiedad gravedad son | asi como su valor
cada caso en | Industrial, no | juridicamente | de realizacion | en la | recaerdenlos | loinfringidoy | importante es | considerarala | industrial sonel | el valor de los | econémico, los mismos
concreto, cuenta  con | protegido, del hecho, la afectacion supuestos que | la  conducta | la fabricacion grado de | perjuicios asi | que son determinados
determinado porla | ninguna ambos cantidad de | del bien | agravan la | procesal. reincidencia como la més afectacion del como la | caso por caso atendiendo
actuacion que ha circunstancia | permiten productos y/o | juridico penalidad en Adicionalmen | ya que nos gravosa  del | bien juridico | condicion y | a la intensidad en la
tenido el sujeto agravante que | medir el | servicios que protegido el articulo | tetendriaque | enfrentamosa | tipo penal, la protegido, lo | grado de | lesion al bien juridico
activodel delitoen | vayamasalld | disvalordela | haya teniendoen | 223; cuando determinarse un individuo cantidad de | cual se puede participacién protegido. Mientras que
el hecho atribuido; | del quantum accion y el realizadoysu | cuenta la | el agente que mayor que insiste en | agraviados, medir en | del agente, el una minoria sefiala que
no se puede | previsto para disvalor del | ubicacién en cantidad de | comete el | gravedad por delinquir. como funcién a la segundo, los criterios de gravedad
generalizar si no este tipo de resultadoenel | el mercado, | productosy | delitointegra | la actitud | Finalmente,y | diferentes forma y | sefiala que la estan en funcion al valor
que se analizarden | injusto; sin | hecho  para | asicomosu mercancias | una dolosa del | esepareceser | titulares  de | circunstanciaen | gravedad de los perjuicios, asi
cada caso en | embargo, es medir la | valor en el | organizacion imputado, no | el criteriomas | marca, la | que sucedi6 el recaeraenlos | como la condicion y
particular. menester gravedad del | econdmico. mercado asi | destinada a | eslo mismo establecido, cantidad de | hecho, la | supuestos que | grado de participacion
sefialar, que delito. como el | cometer los | falsificar es el monto productos cantidad de los | agravan la | delagente.
aqui se toma valor ilicitos o si es | zapatillas que | econémico falsificados productos penalidad en
en econémico funcionarioo | falsificar relacionado por marca | falsificados, el el articulo
consideracion de los | servidor alimentos o | coneldelitoy | superalascien | valor comercial | 223° del
la gravedad mismos. publico. medicinas que | con el objeto. | unidades, el | de losproductos | CddigoPenal.
del delito y el tendran valor objeto del
valor de los consecuencias comercial delito.
perjuicios fatales. estdndar  del | Debiendo
ocasionados, producto analizarse caso
asi como la original,  su | por caso
condicion y incidencia con
grado de otros delitos,
participacion como la salud
del  agente, publica, etc.
situacion por
la  cual el

juzgador




evaluara con
criterio el tipo
de la pena a
imponer por
las
circunstancias
antes

descritas.
3.Comoestd | Enlaactualidadla | Los  delitos | No existe por | Existen No existe | Siendo la | Enrigorno La principal La Los Con respecto | Se concluye que la
delimitada la delimitacién de la | contra la | el momento normas y | una propiedad hay ninguna diferencia es persecucién entrevistados a los | mayoria de los
persecucion persecucion penal | propiedad una procedimient normativida | industrial un delimitacion. la intencion | penal pablica El, E3, E4, E5 | entrevistados entrevistados, coinciden
penal publica | publica en estos industrial son | delimitacién 0s d para la derecho Ambas de delinquir, se delimitapor | E7 y E9 han E2, E6 y E8, | en sefialar que el
de los delitos | delitos, de la | delitos de | establecidaen | administrativ | delimitacié | especial que pueden  ser | yaqueenla el principiode | sefialado que en | tenemos ordenamiento juridico no
contra la | persecucion gjerciciode la | algunanorma | os que | ncuandoes | seencuentra tomadas. persecucion minima la normatividad | diferentes ha establecido de manera
propiedad administrativa lo accion juridica. Para persiguen y | competenci | vinculado al Ninguna es | administrativa | intervencion vigente no hay posiciones. expresa un limite que
industrial de realizamos los | publicaysus | delimitar sancionan las | a penal y/o Derecho previa de la Unicamente se | del  derecho | ninguna E2, sefiala que | permita determinar
lapersecucion | operadores de | limites se | cuando un | mismas administrati | Constituciona | otra. Sin | verifica la | penal, entanto | delimitacién la ley | cuando  procede la
administrativa | justicia 'y ello | encuentran caso debe ser | conductas va, sin | |, civil, | embargo, en infraccion de que este sélo entre la | determina persecucion
? Explique. luego del andlisis | enmarcados competencia penales, no | embargose | administrativ mi opinién, se | manera debe  operar | persecucion cuando s | administrativa y cuando
que se hace caso | dentro de | penal 0 | existe determinari | o, penal y deberia objetiva y no como ladltima | penal publicade | ejercita la | lapersecucion penal,
por caso en | nuestro administrativa | normativame | a la | procesal penal | tipificar un | seanalizael opcion o | los delitos | accion penaly | debiendo hacerse un
particular y | ordenamiento | seanaliza el nte una | persecucion | la monto dolo o | recurso  del | contra la | cuando se | andlisis caso por caso
basicamente  la | juridico. Asi caso concreto | delimitacion penal  de | delimitacion minimo  del | intencién Estado para | propiedad procede para determinar la mayor
gravedad del | mismo, para y su gravedad; | de cuando es acuerdoala | de la | material €omo si se evitar que se industrial de la administrativa | o menor gravedad del
mismo, yaque no | ejercitar  la | ademas se | competencia gravedad persecucién infractor para | analizaen la vulnere la | persecucion mente, siendo | hecho, a considerar.
existe una norma accion penal analiza si se penal 0 | del hecho. penal que se | persecucion propiedad administrativa, el INDECOPI | Existen otras posiciones
que delimite, | en estetipode | trata de una administrativa dependera del | considere penal. industrial, debiendo quién de los entrevistados, que
como si sucede en | delitos estose | conducta Ello se titular del | delito, similar | Asimismo, mayor analizarse esto determina sefialan al ordenamiento
otros delitos; de encuentra reiterativa del | decide en derecho, pues | a delitos | quién ejercela | desarrollo de en el caso en dicha juridico como el
ahi la gran | enmarcadoen | sujeto. cada caso en siendo que la aduaneros. Si | accién penal este principio concretoy en persecucion. delimitante, otros lo
responsabilidad nuestra norma concreto  de persecucion por ejemplo, es el | seencuentra funcion de la E6 nos sefiala | dejan a la decision que
del  Juez  de | procesal acuerdo a la es su potestad | el monto | Ministerio enel R.N.N° | gravedad del | que ello | tome el agraviado titular
sancionar o noeste | respectoala gravedad del €s0 es quien pirateado es Publico y el 3004-2012- hecho, dependera de | del derechoy otros a la
tipo de hechos. accion penal. hecho, pero decidira  de | menora?2 titular del | CAJAMARC | debiendo existir | cual seala via | intencion dedelinquir.
Ahora, en lo existe un acuerdo a su UIT, deberia derechoactlia | A En | un monto | a la cualacuda
que respecta a elemento estrategia ser falta o como tercero consecuencia minimo  para | el agraviado,
lapersecucion delimitador legal si desea | infraccion agraviado, esunanime en | delimitar dicha | titular del
en el &mbito constituido iniciar  una | administrativa | mientras que doctrina persecucion derecho. Y E7
administrativ por el dolo 0 accion , salvo que en la via | aceptar que | penal de la | nosdiceque
o, ello esta la culpa. administrativa | sean administrativa | existan administrativa. ello
delimitado a o penal, pues medicinas, es el titular vulneraciones dependera de
una entidad ejercer el | alimentos o | quiénformula | menoresa la la intencion
del estado derecho e | cosméticos. las denuncias propiedad con la cual
denominado exclusividad y persigue la industrial que procedié el
INDECORPI, del titular. infraccion. deban ser sujetoagente.
el cual perseguidas en
protege este la via

administrativa




tipo
derecho.

de

a pedido de
parte.
Dependera de
los criterios de
gravedad del
delito y la
forma de
aplicar  este
principio para
determinar
€aso por caso.




Objetivo Especifico |

Analizar cémo los articulos 222° y 223° del Codigo Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al

delimitar su persecucion penal.

Preguntas El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Similitud Diferencias Conclusiones
JUEZ JUEZ FISCAL FISCAL FISCAL ABOGADO ABOGADO ABOGADO ABOGADO
4. Bueno, como | Si podria | La Desde mi | Lagravedad El  problema | En ninguno de | Si se | Si, porque, | Lamayoria Los otros | Se concluye que la mayoria
¢Considera esta redactada | considerarse gravedad opinién la | como en la practica | esos articulos | considera la ademas  de | de los | entrevistados, | de los entrevistados ha
Ud. que en la norma | enestetipode | del delito | gravedad no elemento del diaria es que | hay un | gravedad que el tipo | entrevistad E2, E8 yE9, | sefialado que la gravedad
los articulos  |considero que | delitos a la no es un puede ser | tipo penal no aln no se ha | elementoque | como penal indica: | os, como | han tal como esta considerada
222° y223° |la gravedad en | gravedad elemento considerada puede ser | delimitado la | considere la elemento del “...) son E1, E3, | considerado en los articulos 222° y 223°
del Codigo |estos delitos no | como un | del tipo | como considerada gravedad del | gravedad tipopenal, ya | tomando en | E4,E5yE7 | quesi podria del Cédigo Penal no puede
Penal la |se  considera | elemento del penal, no | elemento del como tal, pues | tipo  penal, | como que sefiala la consideracion | han ser ser un elemento del tipo
gravedad de  |como un | tipo  penal, | tiene la | tipo penal | setratadeuna | pues siendo | elemento del gravedad del la gravedad | sefialado considerado penal, pues ésta se
los  delitos |elemento  del | perodentrode | condicién porque se | conductade los actos | tipo penal que | delito como del delito | que la | como determina después que se
contra la |tipo penal, pues | los elementos | de un | tratadela medicién como por | delimita su | unasituacion | (...)”, elloes gravedad elemento del ha cometido el hecho
propiedad estasevaa subjetivos elemento constatacion luego que el ejemplo  de | persecucion. que debe | unasuertede | conforme tipo  penal, | presuntamente delictivo, no
industrial es  |determinar o | (referencias al | descriptivo de un hecho delito se | falsificaciony | Lamentablem | presentarsey manifestacion | esta debiendo antes. Habiendo posiciones
un elemento  |constatar mundo ni posterior a la habria pirateria actos | ente el texto analizarse del principio considerada | considerarse minoritarias que si lo
del tipo penal  |después que el interno 0 | normativo, realizacion de | cometidopor | de delitos | legal es | paratomarla | de  minima | en los | al momento consideran como elemento
que delimita  |sujeto activoha | animico del | puessetrata | lainfraccion. lo que no permanentes, pobrisimo, e decisiondela | intervencion articulos de tomar la del tipo penal, pues se debe
su realizado la | autor), yaque | de la | Setratadeun | cumpleconla | sin embargo inclusive sancion. incluida 222°y223° | decision con tener en consideracion al
persecucion  |conducta, no | este  estarfa | constatacié | acto de | naturalezadel | enla mayoria | mezcla las expresamente | del Cédigo respecto a la momento de tomar la
penal? ¢;Por  |antes; de ahf la | mas inclinada | ndeun medicion elemento de casos la figuras por d | Penalnoes | sancién a | decision con respecto a la
qué?. importancia del | al estudio por | hecho luego que el descriptivo ni | persecucion juridicas de la legislador. La | un imponer. Por imposicion de la pena.
analisis de cada | parte del | posteriora delito se | normativo incide en los propiedad inclusion dela | elemento su parte el Habiendo una opinién en el
caso en | legislador de la habria que exige el vendedores de | industrial. En gravedad es del tipo | entrevistado sentido que, al no haberse
particular  en | otros realizacion realizado. Por | tipo penal. los  centros | el articulo necesaria para | penal, pues | E6, nos dice delimitado la gravedad en
este tipo de | elementos de la | lotantono comercialesy | 222° se sefiala delimitar se que no se ha el tipo penal, no se pude
delitos. aparte de los conducta; cumple la no en los | fabricacion o cuando determina delimitado la determinar si es 0 no un
elementos luego que | naturaleza de fabricantes,y | uso no estamos ante después que | gravedad del elemento del tipo penal.
puros de | se ha | elemento en las redadas | autorizado de unainfraccion | se cometio tipo  penal,
tipicidad de | producidoo | descriptivo ni por stand las patentes y administrativa | el delito. llegando
los que sevale | consumado | normativo incautaciones | desarrolla 0 una muchas veces
la ley para la que exige el son en | otras figuras infraccion ha incidir la
describir las infraccién a | tipo penal. realidad como marcas. penal. Sin persecucion
conductas los pocas las embargo, la en la
ilicitas. derechos de cantidades, redaccion incautacion
propiedad pero de actual e de pocas
industrial. muchas insuficientes, mercancias.
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5. Si, considero Considero Considero La gravedad La gravedad Sin duda, pues | En ningunode | Si, porque de No, porque la | Lamayoria Una posicion Se concluye que la
¢Considera que la | quesi,yaque | que si | del delito como al hablarde la | dichos acuerdo a la condicion de los | minoritaria, es | gravedad  como  estd
Ud. gravedad es como se sabe | constituye constituye condicién propiedad articulos se | gravedad que | objetiva de | entrevistad la de los | considerada en los articulos
que en los una condicion | la condicién una una condicion objetiva  de | industrial desarrolla la se considere punibilidad 0s, como | entrevistados 222° y 223° del Cddigo
articulos objetiva  de | objetiva de | condicidn objetiva de punibilidad es | estamos gravedad esquesevaa | supone no | sonE1,E2, | E7 'y E9 | Penal si constituye una
222°y223° punibilidad, punibilidad objetiva de punibilidad, un criterio | haciendo como interponer s6lo la | E3, E4, E5 | quienes nos condicién  objetiva  de
del Cadigo de ahi que el son las | punibilidad | puesto que el para referencia a | condicion efectivamente | conducta E6 y E7 han | dicen que la punibilidad, que no forma
Penal la | Juez haciendo | circunstancias | pero junto legislador lo criminalizar un amplio | objetiva de | lasancién. Sin | tipica  sino | sefialado gravedad no parte del tipo penal, pero
gravedad de uso de la | que se | conelvalor | ha determinado espectro  de | punibilidad embargo, esta | ademas  un | queen los serfa una | que debe ser determinada
los  delitos discrecionalid | encuentranen | de los | consignado hecho, que | derechos de | que delimite aparenta no | hechoincierto | articulos condicion en cada caso en especifico,
contra la | ad que le | relacién perjuicios para afecta muy distinta su ser objetiva, y futuro | 222°y223° | objetiva de | para decidir si operaonola
propiedad asiste puede inmediata con | ocasionado criminalizar gravemente el | naturalezay persecucion. sino mas bien | requerido del Cédigo punibilidad. persecucion  penal  del
industrial es determinar en | el hecho, pero | s. Setrata penalmente derecho  de | siendo la | Reciénenel subjetiva ya expresamente | Penal la | Pues en | presunto delito. Otros, la
una cada caso en que no | de un | determinados | propiedad determinacion | articulo 225° que solo se por Ley, ysin | gravedad ninguno  de | minoria sefiala que ésta no
condicion concretosila | pertenecenni | condiciona casos que industrial para | del se tipifican | mencionaen perjuiciode la | esta los articulos | se considera como una
objetiva de conducta al tipo de miento de afectan posteriorment | comportamie figuras la voluntad del considerada | 222° y 223° | condicién  objetiva de
punibilidad denunciada injusto ni alde | politica gravemente e sefalar si nto agravantes introduccion autor o su €OMo una se desarrolla punibilidad pues la
que delimita merece culpabilidad; criminal de | los derechos son de | penalmente relacionadas a | del articuloy | accién. Enlos | condicion la gravedad | gravedad supone un hecho
su proteccion por lo que, en | merecimien | de propiedad competencia relevante, la las no se | delitos contra | objetivade | como futuro e incierto.
persecucion penal 0 | estetipode to 0 | industrial, penal ylo | tareade la condiciones establece de | la propiedad punibilidad, | condicién
penal? ¢Por simplemente delitos como necesidad pues se trata administrativa | interpretacion | del agente | otra manera, | industrial, la para objetiva  de
qué?. es la via | essabidola de pena. La | de un criterio juridica, seran | (funcionario dejando la | “gravedad” criminalizar | punibilidad.

administrativa | gravedad estd | intensidad politico los requisitos del delito si determinad




la idénea para | condicionada | de la | criminal, que exigidos para | publico 0 | mismaala puede 0S  Casos
lasoluciondel | a otras | gravedad y permite cada casopara | profesion). subjetividad. depender del que revistan
conflicto que | circunstancias | el valordel | discernir que pueda autor, de ahi una mayor
se ha | , como loseria | perjuiciono | cuales casos perseguirse el que el hecho lesion  a
suscitado. la condicion forman son de delito, sobre sea cierto y bien
del agente o parte  del | competencia todo porque conocible por | juridico
su grado de tipo penal. penal y cudles los delitos el mismo. Por | protegido,
participacion, podrian ser de contra la Gltimo la | lacual no
asi como el competencia propiedad gravedad s6lo | forma parte
valor del administrativa industrial es del tipo
perjuicio estan menciéname penal,
ocasionado. sustentados sin especificar | debiendo
en leyes en mayor ser
blanco  que informacion determinad
condiciona sobre como | aporelJuez
esos derechos determinar en cada
por ejemplo al dicha caso
registro. gravedad. especifico.
6. Bueno, No Al La gravedad En este caso Siendo delitos | Ninguno de | Definitivame No, porque | La mayoria | Los otros | En conclusion, tenemos que
¢Considera considero que | necesariament | considerar no puede ser la gravedad de mera | esos articulos | nte, porque se | generalmente, | de los | entrevistados, | la gravedad tal como esta
Ud. que en no, por cuanto | e, pero sies que la | considerada no puede ser actividad, consideraala | encuentraal la técnica del entrevistad E6yE8 considerada en los articulos
los articulos en nuestro | preciso gravedad y como considerada vale decir | gravedad inicio de los legislador os, E1, E2, | sefialan que la | 222° y 223° del Cddigo
222°y223° sistema sefialar que el | el perjuicio circunstancia como donde no se como articulos penal peruano | E4, E5, E7 | gravedadesla | Penal no puede ser
del Cédigo juridico penal | juzgador al | son para circunstancia | exige la | circunstancia | estableciéndol | ha sido lade y E8, | que permitira | considerada como una
Penal la | estamos ante momento de condiciones | determinarla | parala consumacion para la | acomouna incluir en un consideran delimitar la | circunstancia para
gravedad de la pena tasada, | realizar el | objetivas de | pena, paraello | determinacion | de actos, solo | determinacién | situacion a | texto que la | pena. determinar la pena, pues el
los  delitos que el Juez andlisis de los | punibilidad | yaexistenlos | de la pena que se haya de la pena. A analizar al | independiente | gravedad ordenamiento juridico
contra la | determina hechos se descarta | articulos 45, pues la cumplido con | todos los | momento de | cuédlessonlas | noesuna penal ha establecido en
propiedad teniendo en | enmarcados, el que | 45-A y | existencia de los hechos | hechos, como | determinar la | circunstancias | circunstanci forma  especifica  los
industrial es cuenta lo| esto es la | constituya siguientes del | determinado que conducen | lafabricacion, | pena. que atendan o | aparala articulos 45 y 45-A como
una dispuesto en | situacion que | unfactorde | Coddigo Penal. | articulocomo | a los | falsificacion, agravan la | determinaci aquellos que van a lograr
circunstanci los articulos | rodean al | agravacion el 45y 45-A resultados venta, etc, se pena. on de la determinar e individualizar
apara la 45-A del | hecho mismo | de la pena. nos sefialan la | punibles, sera | le da elmismo Ademés, en | penaenel la pena. Y una minoria
determinaci CddigoPenal. | oal injusto Ya que si se individualizac | la gravedad lo | trato. La los delitos | caso de los considera que la gravedad
6n de la pena penal, resulta | cumple tal i6n de la pena | que permitirda | fabricacion contra la | delitos va permitir delimitar la
que delimita imperioso, condicién dentro de delimitar  la | deberia tener propiedad contra la pena que se vaya a imponer.
su que es delito, de dicho marco pena. pena mas alta industrial ya propiedad
persecucion efectivamente | lo contrario legal. que la mera existe el | industrial,
penal? ¢Por el juez tenga constituye comercializac articulo 225 | pues para
que?. en cuenta ello | infraccion ion. del Cddigo | tal fin se
al momento administrati Asimismo el Penal vigente, | consideran
de emitiruna | va; si es articulo  223° el cual | y aplican
sentencia y | delito  se también tiene contiene dos losarticulos
porendeenla | aplica la error al circunstancias | 45 y 45-A
determinacién | pena de sefialar “uso agravantes, del Codigo
de la pena a conformida de modelo de que son | Penal,
imponer. dconel disefio” y integrar una donde s
articulo 45- desarrollar organizacion sefialan los
B del supuestos de criminal criterios
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Objetivo Especifico 11

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como

delimitante de su persecucion penal.

Preguntas El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Similitud Diferencia | Conclusiones
JUEZ JUEZ FISCAL FISCAL FISCAL ABOGADO ABOGADO | ABOGADO | ABOGADO
7. ¢{Cémo | Desde mi | Lodeterminaa | Para determinar | EI razonamiento | El razonamiento | Considero que el | Existen Normalmente | Enrealidadel | La mayoria | Los otros | Se concluye
la debida | experiencia través del | la gravedad se | judicial para | judicial para | razonamiento resoluciones el razonamiento | de los | entrevistad | que la
motivacion personal, la | analisis toma en cuenta | determinar la | determinar la | judicial en estos de  Fiscalia | razonamiento | judicial entrevistado | os,. E7, B8 | mayoria de
permite predecir gravedad en | concienzudo la  forma y| gravedad se | gravedad se | delitos, sobre la Especializada | judicial para apreciadoen | s, El, E2, |y E9 | los
el razonamiento estos delitos se del hecho | circunstancia de | aprecia en cada | aplica de acuerdo | gravedad noestd | en Delitos | determinarla | mi E3, E4, E5y | seflalan que | entrevistados
judicial que | determina ilicito, ello en la realizacién | caso concreto y | al andlisis del | determinado en contra la | gravedad de experiencia E6 muchas manifestaron
determina la | teniendo en | relacion a | del hecho | de acuerdo al | verbo rector que | un criterio | Propiedad estos delitos profesional consideran veces la | que la debida
gravedad de los cuenta la | injusto penal concreto andlisis del verbo | se imputa al | general, sinoen Industrial y | viene no ha sido que la | motivacion | motivacion se
delitos contra la afectacion  al | que s | teniendo en | rector que se | denunciado y/o | elcriteriodecada | también delimitado unanime. Por | debida incideen lo | analiza caso
propiedad bien  juridico | investiga, & | cuentaque es imputa al | procesado, donde | Juzgador en | sentencias con el | ellonopodria | motivacion nimio del | por caso, sin
industrial  como | protegido, decir toda lo un tipo penal procesado. la conducta de | relacion a los judiciales que | perjuicio estimar de de la | hecho, de | embargo,
delimitante de su dependiendo de actuado en el alternativo Considerando fabricacion es | hechos, pues en han sefialado econdémico qué manera gravedad se | ahiqueen existen
persecucion laaccién que ha | ambito constituido por | que los actos de mas lesiva y| mi practica | que no hay ya que | lagravedad analiza caso | esos casos criterios que
penal? Explique. desarrollado o procesal varios  verbos | fabricacion son | dafiosa que los | encuentro persecucién considero del delito ha por caso, | nose llegue | fundamentan
desplegado el | respecto al | rectores, es | mas lesivos y actos de | resoluciones penal en | este aspecto delimitado la | pero existen | a producir el
sujeto activo, de | delito materia diferente el | dafiinos que los distribucién  que | judiciales dedos | ciertos casos como el mas | persecucion criterios que | la razonamiento
ahi que el | deandlisis, la dafio causado | actos de | sefiala el tipo | afios de pena por lo nimio utilizado en penal.  Sin | fundamenta | persecucién | quevana
analisis se hace conducta del | por el | distribucion, ello | penal de | privativa de | delos hechos. | lamayoriade | embargo, n d | penal, 0 | permitir
€aso por caso; imputado, y la | fabricante, al | por su escala | propiedad libertad Aplicando el los casos. muchos de | razonamient | considerand | predecir la
pues, va a | normatividad dafio causado | reproductiva del | industrial. suspendida y | principio de los criterios 0 para | 0 el | gravedad, vy
depender de | establecida por el | producto que reparaciones derecho penal indicados en predecirla perjuicio estos criterios
cada caso en para el casoen | distribuidor oel | resulta ser civiles de 20 como Gltima larespuestaa | como puede | econdmico, | son variados,
particular, es en concreto. importador. La muchas  veces soles. ratio, donde lapregunta2 | ser la | no quedando a
ese sentido que conducta  del | indefinida a han han sido | afectaciéonal | existiendo discrecion del
no se puede fabricante diferencia de la determinado utilizados por | bien juridico | un criterio juzgador.
sancionar a un podria ser mas distribucién en el que en estos los  jueces | protegido, la | unanime. Pudiendo ser
sujeto que su dafiina que la cual se puede actos tan poco penales. conducta del el valor de las
conducta tiene del distribuidor. | identificar el lesivos no es imputado, si mercancias, la
mayor reproche nimero de necesaria la esta accion
por tener alguna ejemplares  del persecucion consistio en desplegada,
condicion producto. penal. fabricar, o segln sea
especial; igual a importar o fabricacion,
un imputado que distribuir los distribucién,
se vio productos etc. Mientras
involucrado en falsificados. que otros
el mismo por NO seflalan  que
cuestiones  de habiendo un cuando  los
necesidad. criterio casos son de

general.

escasa




importancia, o

sea no son
graves, el
Juzgador

decide no

continuar con
la persecucion

penal,
motivando
dicha decisién
en la escasa
gravedad.
8. ;Cudles | Desde mi | Enestetipode | Ennuestropais | En el PerGno En mi opinién en | Considerando No conozco No tengo | Durante mi La mayoria El Se concluye
son los | experienciaenla | delitos contrala | no existen | existen el pais no existe que para la | precedentes conocimiento | experiencia de los entrevistad que la
precedentes judicatura  no | propiedad precedentes precedentes precedente persecucion vinculantes ni | especificode | profesional entrevistado | o E6 nos mayoria de
vinculantes, tengo industrial, es | vinculantes, vinculantes o | vinculante  y/lo | penal se debe acuerdos precedentes, no he podido | s, E1, E2, dice que los
acuerdosplenarios | conocimiento muy dificil | acuerdos jurisprudenciade | jurisprudencia sostener bajo | plenarios, sin acuerdos o | tomar E3, E4, E5, considerand | entrevistados
y sentencias | que exista a la encontrar plenarios 0 | laCorte Suprema | que exista en leyes en blanco, embargo, sentencias conocimiento | E7, EByE9 | oquelos nos sefialan
casatorias que | fecha algiin | precedentes sentencias en materia penal materia penal que | nacionales y | conozco dos casatorias de algin | nos sefialan delitos que a la fecha
permiten predecir | precedente vinculantes o | casatorias que trate sobre la | trate sobre la supranacionales resoluciones relacionadas, | precedente queala contra la no hay
el razonamiento vinculante, sentencias especificamente | gravedad, sin | gravedad de los relacionados a | delaPrimera | que vinculante, fechanohay | propiedad pronunciamie
judicial que | acuerdoplenario | casatorias, relacionadas embargo si | delitos contra la materia de | Fiscaliadela | desarrollenel | acuerdo precedentes industrial, ntos de las
determina la | o sentencia | relacionadas al con el tema, sin | existen propiedad Propiedad especialidad razonamiento | plenario o | vinculantes, | son leyes mas altas
gravedad de los casatoria  que | &mbito judicial, | embargo pronunciamientos | industrial, salvo Industrial, como | de Lima, que | judicial para | sentencia acuerdos en blanco, instancias
delitos contra la haya elloesenel existen en temas o | algunos patente, marcas, desarrollando | estos delitos. | casatoriaque | plenarios ni se pueden jurisdiccional
propiedad desarrollado ambito penal, sentencias de | derivados de | pronunciamientos | etc, incluso en el  principio aborde la | sentencias considerar es del pais, a
industrial  como | exclusivamente | debido a que primera temas existentes en | materia de | del derecho gravedad de casatorias como través de
delimitante de su lorelacionadoa | este tipo de instancia administrativosy | temas competencia penal como los  delitos | que precedentes | precedentes
persecucion la gravedad de delitos se | emitidas por los | también existen administrativos. desleal,  sobre | Gltima ratioy contra la | permitan los el vinculantes,
penal? Explique. los delitos | tramita Juzgados opiniones del confusion  ylo | principio de propiedad predicir el INDECOPI | acuerdos
contra la | judicialmente Especializados Tribunal de aprovechamiento | minima industrial. razonamient | y del plenarios ni
propiedad en la via | enlamateria Justicia dela de la reputacion intervencion o judicial Tribunal sentencias
industrial; lo que | sumaria, que estan | Comunidad ajena, los | no formalizo que Andino. casatorias que
si existe son situacion por la | constituyendo Andina, pero precedentes denuncia, determine la permitan
opiniones de la cual no | con buen | dentro de un seran los del méxime gravedad determinar en
Comunidad alcanzaria que criterio procedimiento INDECOPI o del | cuando existe como qué consiste
Andina sobre el | la Corte | jurisprudencia. administrativo. Tribunal Andino. | via delimitante la gravedad
particular y las Suprema administrativa dela de los delitos
resoluciones que | emitiera algin que puede persecucion contra la
se emiten desde | tipo decasacion atender al penal de los propiedad
la judicatura. 0  precedente agraviado delitos industrial. Por
judicial para defender contra la su parte una
vinculante su derecho sin propiedad minoria hace
sobre dicho acudir a la via industrial. referencia a
delitos, loquesi penal. precedentes
se encuentra es de
casaciones que INDECOPI y
emite la Sala del Tribunal

Constitucional

Andino, pero
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Objetivo Especifico 111

Determinar como el principio de minima intervencién del Derecho Penal orienta la configuracion de los criterios de gravedad de los

delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucion penal

Preguntas El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Similitud Diferencia Conclusiones
JUEZ JUEZ FISCAL FISCAL FISCAL ABOGADO ABOGADO ABOGADO ABOGADO
9. Considera | Desde mi | Silas orienta,ya | Dicho principiosi | Definitivamente | En este | Sin duda que | Si, es un | Definitivamente, | Si considero | Lamayoria de En minoria, el | Se concluye
Ud. que el sub punto de vista | que el principio | constituye un | el derecho penal | extremo si, pues como | principio que ha | ya que en los | que el principio los entrevistado que d
principio de | personal de efectivo solo debe | debemos Gltima  ratio | adecuado en | casos donde | de entrevistados, E6, ha | principio de
subsidiariedad considero que | subsidiariedad orientador  para | aplicarse como | indicar que el sirve para | cada caso la | justamente se | subsidiariedad El, E2, E3, E4, | sefialado que | subsidiarieda
como si; que | penal, oultima calificar si e | dltima ratio | derechopenal | estableceruna | posibilidad o no | manifiesta el | orientan los | E5,E7,E8BYyE9 | si bien el | d, €omo
manifestacion efectivamente | ratio, establece hecho  concreto | debiendo dar | es de | proteccion de acudir a la | principio de | criterios que | consideran que | derecho penal | manifestacion
del principiode | este sub | que si la | resulta ser de | pasoaquelas aplicacion menos lesivay | via penal para | minima determinan  la | el subprincipio | es de | del principio
minima principio de proteccion del gravedad para que | otras ramas del como ultima gravosa, este tutelar un | intervencion, a gravedad delos | de aplicacion de  minima
intervencion del | subsidiaridad | conjunto de la sea de | derecho ratio debiendo | principio derecho de | mi parecer se delitos contra la | subsidiariedad, | como Ultima intervencion
Derecho Penal nos ayuda a sociedad puede competencia penal | solucionen el | darpasoa determina la propiedad estard propiedad o de ultima ratio, sin | del Derecho
orienta la | delimitar si | producirse con oentodocasosies | conflicto social otros aspectos | gravedad, pero | industrial. En | considerando industrial. ratio, si orienta | embargo el | Penal, orienta
determinacion estamos ante medios menos de menor | como por | desoluciénde | enmiconcepto | casos poco | justamente que También la criterio para la
de los criterios un hecho | lesivos que los gravedad se utilice | ejemplo la via conflictos, comolovengo | lesivos como | no hay una | conocido como determinacion establecer determinacion
de gravedad de relevante del Derecho la via | administrativay | como puede | mencionando, | son la | gravedad principio de | delagravedad | dicha de los
los delitos | penalmentey | Penal, entonces | administrativa por | esto se decide ser la  via | el criteriopara | incautacion de justificada para ultima ratio, | en los delitos gravedad ain | criterios  de
contra la | determinarel | habra que | serunaviamenos | luego de | administrativa, | establecer esa | cien CD’S de actuar en la via éste  establece | contra la | no & | gravedad,
propiedad grado de | prescindir de la lesiva a losefectos | calificar el | teniendo en | gravedad ain musica 0 una penal. que las | propiedad uniformepues | delimitando
industrial?. afectacion o | tutela penal y negativos de la hecho como | cuenta los | no es | docena de infracciones industrial, existen asi la
Explique. intensidad de | utilizar el medio | estigmatizacion grave 0 menos | hechos y la| conforme en | zapatillas noes pueden porque la | hechos de | persecucion
afectacion al | que con igual del infractor. grave. Por lo | gravedad de | estos delitos, | necesariomover sancionarse con | gravedad es la escasa penal,  pues
bien juridico | efectividad, sea tanto la | los mismos. pues no existe | todo el aparato medios menos que va permitir | lesividad que | ésta se
protegido. menos grave y gravedad sirve un criterio | de justicia, para lesivos, como el | calificar un | vienensiendo | encuentra
contundente. como elemento claro para | ello la via derecho hecho para | perseguidos destinada
orientador para establecerla administrativa administrativo definir si | penalmente. solamente
la aplicacion de pues puedes | puede sancionador, merece ser para los
este sub cncontrarte desincentivar la siempre que no perseguido en hechos mas
principio. con procesos o | infractor de sean graves. De | lavia penal y graves y
presentaciones | manera ahi que los | noenlavia perjudiciales,
de cargos | adecuada. criterios que | administrativa. los otros
donde se apliquen los | Elloen razéna deben ser
apertura operadores la intensidad perseguidos
instruccion por deban fundarse de la lesion del por
200  prendas en este sub | bien juridico ordenamiento
falsificadas y principio para protegido. s juridicos
principios de respetar la extra penales.
oportunidad a En  minoria




nivel  Fiscal garantia del uno de los
por 800 debido proceso. entrevistados
prendas, cuyo nos sefialaque
valor incluso los criterios
seria mas alto de gravedad
en relacion a no son
una futura uniformes.
reparacion, es
més considero
incluso que los
montos de
reparacion
incentivan al
final a los
falsificadores,
cuando  son
llevados a
proceso.
10. Con Particularmen | Si, ya que este Este sub principio | Estando a que El operador de | En propiedad En efecto, De alguna Si consideroque | En su mayoria De los | Se concluye
sidera Ud. que | te considero principio sefiala | debe ser utilizado | el legislador no | justicia no industrial, considero que el | manera sf, ya el sub principio los entrevistados, | que ka
el sub | quesi,queel | quenosedeben | fundamentalmente | puede tipificar puede tipificar | siempre se | principio de que al de entrevistados, el EB, sefiala mayoria  de
principio  de | sub principio castigar todas | para determinar si | penalmente penalmente castiga seglin fragmentariedad | verificarse el fragmentariedad | E1, E2, E3, E4, | que se debe los
fragmentarieda | de las  conductas | el hecho concreto | todas las todas las la valoracién o | como principio de orientan los | E5 E7,E8 yE9 | considerar al entrevistados
d como | fragmentaried | lesivas debienes | debe ser asumido | conductas conductas el juicio de manifestacion minima criterios que | nos han | juiciode valor | han sefialado
manifestacion ad acttia como | juridicos, sino por la via penal o | infractorasala | como valor personal | del principiode | intervencién, se | determinan la | sefialado que | personal para | que el
del principio orientador las més graves; dejarlo que la via | propiedad infraccion al para establecer | minima entendera que la | gravedad de los | este sub | establecer si principio  de
de minima para por lo tanto, esto | administrativa lo | industrial, sino delito contra no solo si | intervencion gravedad noesta | delitos contrala | principio  de | merece fragmentaried
intervencion determinarlos | sirve como | solucione, esa | quedebe la propiedad merece determina los presente, y por propiedad fragmentarieda | proteccion o ad orienta la
del  Derecho | criterios de | pautaparaqueel | decision y | escoger las mas | industrial, sino | proteccion un criterios. El €s0 No es industrial.  En | d actla como no un titular determinacion
Penal orienta gravedad de legislador aplicacion graves, los que debe tener | titular de un Estado no necesaria la efecto, no todas | un orientador de underecho. | de los
la estos delitos, positivo en aras | concreta de este criterios de en cuenta la derecho en | puede atender intervencion de las  conductas | para criterios  de
determinacion pues nos va de su funcion, principio reposa 0 | gravedad conducta sies | contradeun todos los casos la autoridad, con | que lesionan la determinar los gravedad de
de los criterios ayudar a | pueda recae en la | podrian gravosa 0 no, falsificador, o | simples para lo cual propiedad criterios de los delitos
de gravedadde | determinarsi | determinar, si | gravedad del | constituirenun | afinde si laproteccién | criminalizarlos considera que el | industrial deben | gravedad, asi el contra la
los delitos estamos ante determinados delito. Por lo tanto | elemento calificarla recibida es la porque se criterio de ser susceptibles | derecho penal propiedad
contra la | un delito | hechos punibles | si constituye una | interpretativo como delitoo | que esperaba, necesita a las gravedad va de solamente industrial.
propiedad grave o de pueden orientacion al | orientado para como pues los | autoridades ligado al responsabilidad | intervendra Pues va servir
industrial? relevancia transformarse momento de | calificar la infraccion. procesos para | para los delitos principio de penal, sino | ante ciertos no solo al
Explique. penal o ante en infracciones determinar la | conducta como demostrar el | realmente minima Gnicamente las actos lesivos, juzgador
un hechoque | ono. gravedad. delito o como valor de una | graves. Distraer | intervencion. que tengan una que dichos cuando
se puede infraccion marca hoy a | recursosen mayor criterios van a califique
dirimir en la segln la nivel judicial | casos incidencia o | orientar.  Por hecho como
via intensidad de la sin duda estd | insignificantes lesionen més el cierto indican grave,
administrativa gravedad. supeditada al | atenta derecho que le considerando
; de ahi que valor de la | justamente subjetivo de la legislador en lo que sefala
sirve  como confeccion yal | contra los parte agraviada. mérito a este el
guia para de una marca, | agraviados. Por ejemplo, un | subprincipio ha ordenamiento
advertir la de alli que se titular de una tipificado  las juridico penal,
gravedad del encuentren marca se vera conductas que que so6lo ha




hecho en un reparaciones y méas  afectado | en mayor tipificado las
caso penas que por la | medida afectan conductas
determinado y considero son fabricacion o | el bienjuridico. mas lesivas.
si se cumplen incentivos al importacion de Por otra parte
determinadas falsificador o 1000 unidades un encuestado
circunstancias pirata de falsificadas que nos ha
y elementos marcas por una venta o sefialado que
subjetivos. registradas. transporte 0 lo que se debe
distribucion de tener en
50 unidades. cuenta  para
castigar y por
ente perseguir
penalmente es
la valoracién
0 juicio de
valor
personal.
11. Cre Considero Si, en atencion Considero que el Considero que Considero que | Claro que si, En efecto | Mi opiniéon | Si, Los Enel casodel | Se concluye
e Ud. que el que si deberia | al principio de Estado si deberia si deberiaexistir | si deben pues el hacerlo | considero que probablemente absolutamente entrevistados entrevistado que el Estado
Estado, estar minima determinar  de normativamente | existir los puede prevenir | debe existiruna | dista de la | deacuerdo. Es El, E2, E3, E4, | ES8, considera considerando
considerando debidamente intervencion, el manera  objetiva | los presupuestos o evitar que un | tabla de valores | razonabilidad, indispensable E5,E6, E7yE9 | que al | el principiode
el principio de delimitado en | Estado deberia para evitar | presupuestos de | dela delito como | minimas para | pero creeriaque | que exista | han seflalado | establecer de minima
minima la norma, ya de determinar de | pronunciamientos la gravedad, | gravedad, mas | estos, se siga determinar de el establecer de predictibilidad que el Estadosi | manera intervencion
intervencion, que hoy endia | manera objetiva | contradictorios, mas aln cuando | aun cuandose | cometiendo, manera objetiva | manera objetiva | de los criterios deberia objetiva y | deberia
deberia tenemos los presupuestos | disimiles o aveces | se trata deun trata de un no olvidemos si es delito o y predecible los | que determinan | determinar de predecible los | determinar de
determinar de pronunciamie | de gravedad en sin respetar la elemento elementopara | que al ser | faltay verlos presupuestos de | cuando el delito | manera presupuestos manera
manera ntos los delitos | discrecionalidad politico determinar delitos demera | casos que | la gravedad, | contra la | predecible los de la | objetiva y
objetiva y | divergentes; contra la | razonada que | criminal, que | cuando la actividad su | realmente son limitariaa la propiedad presupuestos gravedad, ello | predecible los
predecible los pues mientras | propiedad podria caer en permite infraccion valoracion de delitos graves | autoridad, quién | industrial es | de gravedad, | limitariaala presupuestos
presupuestos que un 6rgano | industrial; ello abusos. Se deberia | determinar afecta la  gravedad | como son los al momento de grave. Que no pues estos no autoridad al de gravedad
de la gravedad jurisdiccional | con el fin de utilizar una | cuando la | gravemente puede influir casos emitir sentencia | haya son uniformes momento de de los delitos
de los delitos califica una | utilizar otros | medida infraccion los bienes en que se le vinculados  a | utiliza muchos unanimidad de ala fecha, lo emitir contra la
contra la | conducta medios 0 | cuantitativa como afecta juridicos, pueda dar un productos supuestos, criterios  entre | cual muchas | sentencia, en propiedad
propiedad comogravey | instrumentos es el caso previsto | gravemente al como si se da castigo al | sanitarios, tomando en los operadores veces genera | lacual aplica | industrial,
industrial? que  merece | juridicos no | para los delitos bien  juridico, | enlos casos de | vendedor,uno | debiendo para cuenta la | juridicos so6lo | pronunciamien | muchos puesalafecha
Explique. reproche penales (como aduaneros de | utilizando como | los delitos de mas gravosoa | €esos casos | subjetividad confirma la | tos supuestos existen
penal; otrono, | lo  seria el | mercancias cuyo ejemplo lo | contrabando, un fabricante, existir pena | también, ylo incertidumbre contradictorios | tomando en | criterios
considerandol | Derecho valor debe ser establecido en donde existe un privativa de | que haya | juridica de las entre los | cuenta la | divergentes, y
0 Administrativo superior a las 4 los delitos | la confeccionista, | libertad no | aprendido y | partes 6rganos subjetividad y | muchas veces
simplemente | o el Derecho UIT para que se aduaneros, esto | cuantificacion | maquilador o menor de 8 afios | tomado agraviadas, pues | jurisdiccionale | su experiencia | no se logra
un hecho leve | Civil), para | delito. es la | delvalordela | simplementea | por las graves | conocimiento se dependeria | syaque los en resolver | unaefectiva
que no | restablecer el cuantificacion mercancia un consecuencias. durante el caso, del criterio | criterios de | otros casos | proteccion al
amerita orden juridico, del valor de la para sefialar transportista por lo que | subjetivo caso gravedad son similares. bien juridico.
mayor evitando con mercancia. que es delito o | que en general establecer  los | por caso. determinados Por otra parte
analisis, ello la séloinfraccion | en estos casos criterios podria en forma un encuestado
trayendo intervencion del administrativa | a veces no encasillar  las discrecional nos sefialaque
como Derecho Penal vinculada al saben lo que sanciones en por los drganos no se deberia
consecuencia | cuando existe la contrabando. transportan. demasiada jurisdiccionale determinar de
que los | posibilidad de objetividad. S. manera




afectados o

los titulares
del  derecho
no vean que

sus derechos
se encuentran
debidamente
protegidos
ante un sujeto
infractor.

que se resuelva
dicho conflicto
en otra
alternativas  de
control.

objetiva  los
presupuestos
de la
gravedad,
pues ello
limitaria a los

jueces poder
aplicar otros

criterios
tomando en
cuenta la

subjetividad y
la experiencia
judicial  en
otros  casos
resueltos.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la Universalizacion de la Salud”

Lima, 16 de julio de 2020
Carta P. 437-2020-EPG-UCV-LN-FOSLO1/J-INT

Dra.

AURORA REMEDIOS FATIMA CASTILLO FUERMAN

FISCAL SUPERIOR PRESIDENTA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE LIMA
DISTRITO FISCAL DE LIMA

De mi mayor consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para presentar a BRICENO RAMIREZ, MIGUEL AUGUSTO; identificado
con DNI N° 16717851 y con cédigo de matricula N° 7000421490; estudiante del programa de MAESTRIA
EN DERECHO PENAL Y PROCESAR PENAL quien, en el marco de su tesis conducente a la obtencién de su
grado de MAESTRO, se encuentra desarrollando el trabajo de investigacion titulado:

LA GRAVEDAD EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO DELIMITANTE DE SU
PERSECUCION PENAL, DISTRITO JUDICIAL DE LIMA 2020.

Con fines de investigacion académica, solicito a su digna persona otorgar el permiso a nuestro
estudiante, a fin de que pueda obtener informacion, en la institucion que usted representa, que le
permita desarrollar su trabajo de investigacién. Nuestro estudiante investigador BRICENO RAMIREZ,
MIGUEL AUGUSTO asume el compromiso de alcanzar a su despacho los resultados de este estudio,
luego de haber finalizado el mismo con la asesoria de nuestros docentes.

Agradeciendo la gentileza de su atencidn al presente, hago propicia la oportunidad para
expresarle los sentimientos de mi mayor consideracion.

Atentamente,
DE POSGRADO
UCV FILIAL LIMA
CAMPUS LIMA NORTE
Somos la universidad de los : fFIYw B o

que quieren salir adelante.



ﬁ,‘ ESCUELA DE POSTGRADO

GUIA DE ENTREVISTA

TITULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su
persecucion penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO: Maria Luz Sandoval Sandoval.

Juez Penal con Subespecialidad en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Propiedad
Intelectual y Ambientales de la Corte Superior de Lima.

Titulo Profesional :

Grado académico :

FECHA: / /
INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigacion juridica. Se
le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o

incorrectas, su opinion es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
delimitan su persecucion penal.

Categoria : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.
Subcategorias : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la
Propiedad Industrial — Persecucion penal piblica.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad

industrial? Explique.
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..............................................................................

2. (Cuiles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad
industrial ?. Explique
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3. (Como estd delimitada la persecucion penal piblica de los delitos contra la propiedad
industrial de la persecucion administrativa? Explique.
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OBJETIVO ESPECIFICO 1

Analizar cémo los articulos 222° y 223° del Codigo Penal consideran la gravedad de
los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecucion penal?

Categoria  : El ordenamiento juridico penal, articulos 222° y 223° del Cédigo Penal
Subcategorias: La gravedad como elemento del tipo penal — La gravedad como condicion
objetiva de punibilidad — La gravedad como circunstancia para la determinacion de la pena.

4. (En los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal que regulan los delitos contra la
propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita
su persecucion ? ;Por qué?.
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5. (En los articulos 222° y 223° del Codigo Penal que regulan los delitos contra la
propiedad industrial se considera la gravedad como condicion objetiva de punibilidad
que delimita su persecucion ? ;Por qué?.
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6. (En los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal que regulan los delitos contra la
propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinacién
de la pena que delimita su persecucion ? ;Por qué?.
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OBJETIVO ESPECIFICO 11

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucién penal.

Categorias  : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorias: Debida motivacion — Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias
casatorias.

7. {Como el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad

3



industrial como delimitante de la persecucion penal ? Explique. .
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8. (Cuiles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que
permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos

contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucién penal?. Explique.
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OBJETIVO ESPECIFICO 111

Determinar como el principio de minima intervenciéon del Derecho Penal orienta la
configuracion de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
como delimitante de su persecucién penal

Categorias  : El principio de minima intervencién del derecho penal.
Subcategorias: Sub principio de subsidiaridad — Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestacion del principio
de minima intervencion del Derecho Penal orienta la determinacién de los criterios de
gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.
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10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestacion del principio

de minima intervencion del Derecho Penal orienta la determinacion de los criterios de

gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.
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11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de minima intervencion, deberia

determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial? Explique.
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‘1; ESCUELA DE POSTGRADO

GUIA DE ENTREVISTA

TITULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de

su persecucion penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO: Américo Reynaldo Flores Ostos.

Juez Penal con Subespecialidad en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Propiedad
Intelectual y Ambiental de Lima.

Titulo Profesional:

Grado Académico:
FECHA: / /

INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigacion juridica. Se
le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o

incorrectas, su opinion es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
delimitan su persecucion penal

Categoria : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.

Subcategorias : Derechos de Propiedad Industrial — Gravedad de los Delitos contra la
Propiedad Industrial — Persecucion penal publica.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la
propiedad industrial? Explique.
Por que protegen el derecho econémico de los titulares de las marcas registradas,
velando su derecho de creacion, uso y/o exclusividad del que goza el titular de una
marca, es decir que este puede decidir quién puede usarlo o como puede usarlo, ello
con el fin de mantener su prestigio y garantizar al consumidor o al usuario final la



identidad del origen de un producto o un servicio, permitiéndole distinguir sin
confusion posible que este producto, cumple con los estandares permitidos.

. Cudles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la
propiedad industrial? Explique.

Si bien, al revisar el CP, se puede advierte que si bien, el tipo penal en el cual se
encuentra inmerso el delito contra la Propiedad Industrial, no cuenta con ninguna
circunstancia agravante que vaya mas alla del quantum previsto para este tipo de
injusto; sin embargo, es menester sefialar, que aqui se toma en consideracion la
gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, asi como la condicion y
grado de participacion del agente, situacion por la cual el juzgador evaluara con criterio
el tipo de la pena a imponer por las circunstancias antes descritas.

. Como esta delimitada la persecucion penal publica de los delitos contra la
propiedad industrial de la persecucién administrativa? Explique.

Como es consabido, los delitos contra la propiedad industrial son delitos de ejercicio
de la accion publica y sus limites se encuentran enmarcados dentro de nuestro
ordenamiento juridico. Asi mismo, para ejercitar la accion penal en este tipo de delitos
esto se encuentra enmarcado en nuestra norma procesal respecto a la accion penal.
Ahora, en lo que respecta a la persecucion del delito del ambito administrativo, ello
esta delimitada a una entidad del estado denominado INDECOPI, el cual protege este
tipo de derecho, ello enmarcado en las tres direcciones que integran este ente protector
administrativo.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Analizar como los articulos 222° y 223° del Codigo Penal consideran la gravedad
de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecucion Penal?

Categoria : El ordenamiento juridico penal, articulo 222° y 223 del Codigo Penal

Subcategorias: La gravedad como elemento del tipo penal — La gravedad como condicion

objetiva de punibilidad — La gravedad como circunstancia para la determinacion de la
pena.

4. En los articulos 222° y 223° del cédigo penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que
delimita su persecucion? ;Porque?



Si podria considerarse en este tipo de delitos a la gravedad como un elemento del tipo
penal, pero dentro de los elementos subjetivos (referencias al mundo interno o animico
del autor), ya que este estaria mas inclinada al estudio por parte del legislador de otros
elementos aparte de los elementos puros de tipicidad de los que se vale la ley para
describir las conductas ilicitas.

S. En los articulos 222° y 223° del cédigo penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como condicién objetiva de
punibilidad que delimita su persecucion? ;Porque?
Considero que si, ya que como se sabe la condicion objetiva de punibilidad son las
circunstancias que se encuentran en relacion inmediata con el hecho, pero que no pertenecen
ni al tipo de injusto ni al de culpabilidad; por lo que, en este tipo de delitos como es sabido
la gravedad esta condicionada a otras circunstancias, como lo seria la condicion del
agente o su grado de participacion, asi como el valor del perjuicio ocasionado,

6. En los articulos 222° y 223° del cédigo penal que regulan los delitos contra la
propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la
determinacion de la pena? ;Porque?

No necesariamente, pero si es preciso sefialar que el juzgador al momento de realizar
el analisis de los hechos enmarcados, esto es la situacion que rodean al hecho mismo
o al injusto penal, resulta imperioso, que efectivamente el juez tenga en cuenta ello al
momento de emitir una sentencia y por ende en la determinacion de la pena a imponer.

OBJETIVO ESPECIFICO 11

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de
los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucion Penal?

Categoria : Predictibilidad del razonamiento judicial.
Subcategorias: Debida motivacion — Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y
sentencias casatorias.

7. Como el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la
propiedad industrial como delimitante de la persecucion penal? Explique?
Lo determina a través del analisis concienzudo del hecho ilicito, ello en relacion al
injusto penal que se investiga, es decir toda lo actuado en el ambito procesal respecto
al delito materia de analisis, la conducta del imputado, y la normatividad establecida
para el caso en concreto.

8. Cuadles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias
que permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial como delimitante de la persecucion penal.



En este tipo de delitos contra la propiedad industrial, es muy dificil encontrar
precedentes vinculantes o sentencias casatorias, relacionadas al ambito judicial, ello
es en el ambito penal, debido a que este tipo de delitos se tramita judicialmente en Ia
via sumaria, situacion por la cual no alcanzaria que la Corte Suprema emitiera algun
tipo de casacion o precedente judicial vinculante sobre dicho delitos, lo que si se
encuentra es casaciones que emite la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema
al razonamiento judicial que pudiera tomar un juzgador para determinar la gravedad
de los delitos contra la propiedad intelectual, pero estas no son en materia penal.

OBJETIVO ESPECIFICO III

Determinar como el principio de minima intervencion del Derecho Penal orienta la
configuracion de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad
industrial como delimitante de su persecucion penal

Categoria : El principio de minima intervencion del derecho penal.
Subcategorias: Sub principios de subsidiariedad — Sub principio de fragmentacion.

9. Considera usted que el sub principio de subsidiariedad como manifestacion del
principio de minima intervencion del Derecho Penal, orienta la determinacion de
los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? explique.
Si las orienta, ya que el principio de subsidiariedad penal, o ultima ratio, establece que
si la proteccion del conjunto de la sociedad puede producirse con medios menos
lesivos que los del Derecho Penal, entonces habra que prescindir de la tutela penal y
utilizar el medio que con igual efectividad, sea menos grave y contundente.

10.  Considera usted que el sub principio de fragmentacién como manifestacion

del principio de minima intervencion del Derecho Penal, orienta la determinacion
de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?
explique.
S1, ya que este principio sefiala que no se deben castigar todas las conductas lesivas de
bienes juridicos, sino las mas graves; por lo tanto, esto sirve como pauta para que el
legislador positivo en aras de su funcion, pueda determinar, si determinados hechos
punibles pueden transformarse en infracciones o no.

11.  Cree usted que el Estado, considerando el principio de minima intervencion

deberia determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la
gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? explique.
Si, en atencion al principio de minima intervencion, el Estado deberia de determinar
de manera objetiva los presupuestos de gravedad en los delitos contra la propiedad
industrial; ello con el fin de utilizar otros medios o instrumentos juridicos no penales
(como lo seria el Derecho Administrativo o el Derecho Civil), para restablecer el orden
juridico, evitando con ello la intervencion del Derecho Penal cuando existe la
posibilidad de que se resuelva dicho conflicto en otra alternativas de control.
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INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigacion Jjuridica. Se
le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o

incorrectas, su opinion es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
delimitan su persecucion penal.

Categoria : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.

Subcategorias : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la

Propiedad Industrial — Persecucion penal ptiblica.

1. Pofqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad

industrial? Explique.
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2. (Cuales son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad

industrial ?. Explique
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3. ¢Como esté delimitada la persecucion penal publica de los delitos contra la propiedad
industrial de la persecucion administrativa? Explique.
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OBJETIVO ESPECIFICO I

Analizar como los articulos 222° y 223° del Codigo Penal consideran la gravedad de
los delitos contra la proniedad industrial al delimitar su persecucién penal?

Categoria  : El ordenamiento juridico penal, articulos 222° y 223° del Cédigo Penal
Subcategorias: La gravedad como elemento del tipo penal — La gravedad como condicién

objetiva de punibilidad — La gravedad como circunstancia para la determinacién de la pena.

4. (En los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita

su persecucion ? ;Por qué?.
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5. ¢En los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como condicién objetiva de punibilidad

ue delimita su persecucién ? ;Por qué?.
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6. ¢(En los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal que regulan los delitos contra la
propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinacion

de la pena que delimita su persecucién ? ;Por qué?.

.. Coudleer e, Ohyebide. . s bidiclad . .. elene oo P
LWﬂJ’/Z//UCL}((Mwf»/adardajwwiwm/i/ﬁﬂaa.;7@[944&
ﬁ&qwm/&%@(muééé/w;w/ 079 0. . .. Cot2T eaile ...

....... &

otipliten. o pone.. .. congrinaclod ol giliacte. LT el Lod, feoa/

OBJETIVO ESPECIFICO II

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucion penal.

Categorfas  : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorias: Debida motivacion — Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias

casatorias.

7. {Cbémo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad

industrial como delimitante de la persecucién penal ? Explique.
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8. (Cuéles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que
permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos

contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucion penal?. Explique.
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OBJETIVO ESPECIFICO III

Determinar cémo el principio de minima intervencién del Derecho Penal orienta la
configuracién de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
como delimitante de su persecucién penal

Categorias  : El principio de minima intervencién del derecho penal.

Subcategorias: Sub principio de subsidiaridad — Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestacién del principio
de minima intervencién del Derecho Penal orienta la determinacién de los criterios de

gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.
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10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestacién del principio
de minima intervencién del Derecho Penal orienta la determinacién de los criterios de

gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.
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I1. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de minima intervencion, deberia
determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los

delitos>contra la propiedad industrial? Explique.
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INDICACIONES: Ll presente instrumento forma parte de una investigacion juridica. Se
le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o

incorrectas. su opinion es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
delimitan su persecucion penal.

Categoria : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.
Subcategorias : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la

Propiedad Industrial — Persecucion penal piblica.

I. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad

industrial? Explique
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2. ;Cuales son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad
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3. ;Cdémo esta delimitada la persecucion penal ptblica de los delitos contra la propiedad
industrial de la persecucion administrativa? Explique.

proctolis o> culuingin. Tes &Cgbu i i cemices
= » < 4
Lo om0 06, @ W/)v@“ﬁna\h(/@ AL (b, ol liudocion

OBJETIVO ESPECIFICO I

Analizar cdmo los articulos 222° y 223° del Codigo Penal consideran la gravedad de
los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecucion penal?

Categoria  : El ordenamiento juridico penal. articulos 222° y 223° del Codigo Penal
g ] y g
Subcategorias: La gravedad como elemento del tipo penal — La gravedad como condicion

objetiva de punibilidad — La gravedad como circunstancia para la determinacion de la pena.

4. En los articulos 222° y 223° del Codigo Penal que regulan los delitos contra la
propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita

su persecucion ? ;Por qué?.
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5. (En los articulos 222° y 223° del Cddigo Penal que regulan los delitos contra la
propicdad industrial sc considera la gravedad como condicion objetiva de punibilidad

que delimita su persecucidn ? ;Por qué?.
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6. (En los articulos 222° y 223° del Cddigo Penal que regulan los delitos contra la
propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinacion

de la pena que delimita su persecucion ? ;Por qué?.
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OBJETIVO ESPECIFICO 11

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucién penal.

Categorias  : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorias: Debida motivacion — Precedentes vinculantes. acuerdos plenarios y sentencias

casatorias.

7. (Como ¢l razonamicento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad
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8. (Cuales son los precedentes vinculantes. acuerdos plenarios y sentencias casatorias que
permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos

contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucion penal?. Explique.

OBJETIVO ESPECIFICO III

Determinar como ¢l principio de minima intervencion del Derecho Penal orienta la
configuracion de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
como delimitante de su persecucion penal

Categorias  : El principio de minima intervencion del derecho penal.

Subcategorias: Sub principio de subsidiaridad — Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestacion del principio
de minima intervencidon del Derecho Penal orienta la determinacion de los criterios de
gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.
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10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestacion del principio
de minima intervencién del Derecho Penal orienta la determinacion de los criterios de

gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.
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I1. Cree Ud. que el Estado. considerando el principio de minima intervencion. deberia
determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los

delitos contra la propiedad industrial? Explique.
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TITULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su
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INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigacion juridica. Se
le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o

incorrectas, su opinion es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
delimitan su persecucién penal.

Categoria : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.
Subcategorias : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la

Propiedad Industrial — Persecucién penal publica.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad
industrial? Expligue. .
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2. ;Cudles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad
industrial ?. Explique
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3. {C6mo estd delimitada la persecucién penal piblica de los delitos contra la propiedad

industrial de la persecucién administrativa? Explique.
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OBJETIVO ESPECIFICO I

Analizar c6mo los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal consideran la gravedad de
los delitos contra la proniedad industrial al delimitar su persecucién penal?

Categoria  : El ordenamiento juridico penal, articulos 222° y 223° del Cédigo Penal

Subcategorias: La gravedad como elemento del tipo penal — La gravedad como condicién

objetiva de punibilidad - La gravedad como circunstancia para la determinacién de la pena.

4. ¢(En los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita
su persecucién ? ;jPor qué?.
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5. ¢En los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como condicién objetiva de punibilidad
que delimita su persecucion ? ;Por qué?.
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6. (En los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinacién

de la pena que delimita su persecucién ? ;Por qué?.
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OBJETIVO ESPECIFICO II

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucién penal

Categorias  : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorias: Debida motivacién — Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias
casatorias.

7. {C6mo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad

3



industrial como delimitante de la persecucion penal ? Explique.
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8. ;Cudles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que
permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos

contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucién penal?. Explique.
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OBJETIVO ESPECIFICO III

Determinar cémo el principio de minima intervencion del Derecho Penal orienta la
configuracién de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
como delimitante de su persecucion penal

Categorias  : El principio de minima intervencién del derecho penal.

Subcategorias: Sub principio de subsidiaridad — Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestacion del principio
de minima intervencién del Derecho Penal orienta la determinacién de los criterios de

gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.
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10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestacién del principio
de minima intervencién del Derecho Penal orienta la determinacién de los criterios de

gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.
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11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de minima intervencién, deberfa
determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los

delitos contra la propiedad industrial? Explique.
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEIOD

;ﬁ" ESCUELA DE POSTGRADO

GUIA DE ENTREVISTA

TITULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su
persecucion penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO: Arturo Diaz Huaman.

Titulo Profesional . ABOEADO

Area de Ejercicio Profesional: JEZECo DS VZOPEDLD | NTELECT A
Grado académico : CAMDIDATD A MAESRIA BN _MALAL, PATIEMTES
FECHA: / / Y Plopepp | KTELECTOAL PR LA CNVE L PAL)

DE BACEONA - BSPARA

INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigacion juridica. Se
le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correcias o

incorrectas, su opinion es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
delimitan su persecucion penal.

Categoria : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.
Subcategorias : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la

Propiedad Industrial — Persecucion penal publica.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad
industrial? Explique.

............................................................................................................
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2. ;Cudles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad
industrial ?. Explique

3. ¢Cbémo esta delimitada la persecucion penal piiblica de los delitos contra la propiedad
industrial de la persecucion administrativa? Explique.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Analizar como los articulos 222° y 223° del Céodigo Penal consideran la gravedad de
los delitos contra la proviedad industrial al delimitar su persecucién penal?

Categoria  : El ordenamiento juridico penal, articulos 222° y 223° del Codigo Penal

Suﬁcategorias: La gravedad como elemento del tipo penal — La gravedad como condicién

objetiva de punibilidad — La gravedad como circunstancia para la determinacion de la pena.

4. (En los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita
su persecucion ? ;Por qué?.
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5. ¢(En los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como condicién objetiva de punibilidad

que delimita su persecucion ? ;Por qué?.

6. (En los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinacién

de la pena que delimita su persecucién ? ;Por qué?.

.............................................................................................................

OBJETIVO ESPECIFICO I1

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucién penal.

Categorias  : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorias: Debida motivacion — Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias
casatorias.

7. _{Cémo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos c.ontra la propiedad

industrial como delimitante de la persecucion penal ? Explique.
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8. ¢Cuales son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que
permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos

contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucién penal?. Explique.

............................................................................................................
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..............................................................................................................

OBJETIVO ESPECIFICO III

Determinar c6mo el principio de minima intervencion del Derecho Penal orienta la
configuracién de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
como delimitante de su persecuci6n penal

Categorias  : El principio de minima intervencién del derecho penal.

Subcategorias: Sub principio de subsidiaridad — Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestacion del principio
de minima intervencién del Derecho Penal orienta la determinacion de los criterios de

gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.
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10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestacion del principio
de minima intervencién del Derecho Penal orienta la determinacién de los criterios de

gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

............................................................................................................

11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de minima intervencion, deberia
determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los

delitos contra la propiedad industrial? Explique.
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Nombre del entrevistado Sello y Firma

Ao O. DIAZ  HoaNALY

ARTURO 0. DIAZ HUAVAN
©ABOGADO
CAL 66786




B@E : —!}6 3 @F\ (PY?:)P% dc.&d vl ct¢ 12\/ Stempre = @

Cashga, g\ problems com e Castiso et
en \a \waraoon © lae e Velor ozl
v Edbleqr - e Sdo S Werece un 4 e
de wn kreco en. wnree de W -{—A\a{—ftﬁam
3 a p\"o‘@caén recloda e e wb“z
: Pes Yor  proceses Per Sownesken € valo de
4 e moktes ey & el :\‘-’“1‘\(:“1‘ =
doda afd cpEddnda Q we %
C@VHQ_(_QO(/) o d ke Lla watla, de Al
que % eaentre, epalacones N LSS, QL

(oidiw YO, Son  1Mceiwes al fel\si i cads
O -;?t(c&“'& Se Moreas Kj@h@cl:as_

%ﬂ C“)-O@ C%Ue,g\/ fuzs &\ e o Pocz(ﬁe NN
O ébtl(ar CE,’M, (@) c&d\\’o Coo &:-—'*D‘&; <e 5}3&
CO\W’\WK{@/ ne oluidemos e al Ser de) (‘o5
X e adudad B Jalowasn & la
ﬁmwc}ad Pleck intlorr  en e Fe  pueda
dar W cashge e\ Uendedar ™23 STAUED)
Qf“ﬁ Gun ‘\’D'd/)(lcakﬂ‘lfé/ on CQQ@Q@&’]IL“?{) N%Uﬂaéﬂa’;
) 6‘-'“’\.?\6&'%!\6,0'\%1 a un +QWFJWLSJ\U\ e @ Gﬁ'@(ﬁ'

en estts Casos O Jeces no s<ben o g
“rrzw;suﬁarjra\ﬂcm

" Aotlpe CRANDD 2z FUANAN




~ﬁj‘ ESCUELA DE POSTGRADO

GUIA DE ENTREVISTA

TITULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su
persecucion penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO: Piero Calderon Oliva.

Titulo Profesional % A ﬁﬁ &AUO

Area de Ejercicio Profesional: ?Koﬂ (DA TWreleer aJA[» AU[ l P/KAW
Grado académico : A BﬂG’W P ‘jc?o

FECHA:2L ot/ 227 o

INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigacion juridica. Se
le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o

incorrectas, su opinion es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
delimitan su persecucion penal.

Categoria : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.
Subcategorias : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la

Propiedad Industrial — Persecucion penal pablica.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad
industrial? Explique.
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2. ;Cuales son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad
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3. (Como esta delimitada la persecucion penal piblica de los delitos contra la propiedad
industrial de la persecucion administrativa? Explique.
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OBJETIVO ESPECIFICO 1

Analizar cémo los articulos 222° y 223° del Codigo Penal consideran la gravedad de
los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecucion penal?

: El ordenamiento juridico penal, articulos 222° y 223° del Codigo Penal
La gravedad como condicion

Categoria
Subcategorias: La gravedad como elemento del tipo penal —

objetiva de punibilidad — La gravedad como circunstancia para la determinacion de la pena.

4. ;En los articulos 222° y 223° del Codigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita

su persecucion ? ;Por qué?.
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5. (En los articulos 222° y 223° del Cddigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como condicion objetiva de punibilidad
que delimita su persecucion ? ;Por qué?.
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6. (En los articulos 222° y 223° del Cddigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinacion

de la pena que delimita su persecucion ? ;Por qué?.
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OBJETIVO ESPECIFICO II

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucion penal.

Categorias  : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorias: Debida motivacion — Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias
casatorias.

7. (Cdémo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad

industrial como delimitante de la persecucion penal ? Explique.
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8. (Cuales son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que
permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos

contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucion penal?. Explique.
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OBJETIVO ESPECIFICO I1I

Determinar como el principio de minima intervencion del Derecho Penal orienta la
configuracion de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
como delimitante de su persecucion penal

Categorias : El principio de minima intervencion del derecho penal.

Subcategorias: Sub principio de subsidiaridad — Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestacion del principio
de minima intervencion del Derecho Penal orienta la determinacion de los criterios de
gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.
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10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestacion del principio

de minima intervencion del Derecho Penal orienta la determinacion de los criterios de

gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

ré% S e o L M
7"“"“{“ o AR / Atém -
gﬁ&mﬂopw&t)‘a%&e‘&j Iog. Q’?j’:gs z(’JibQ e @SQ:*, y

l LA C/‘sz ’D( ;}cy"
}uz Ot N&%TG\ X /M Q%‘]de FQI‘{ ‘U cQ> ‘3’ e i?“i%
Djslrser, f“iwrfvf 24 cq;r ma yt & cai k..

11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de minima intervencion, deberia

determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los

delitos contra la propiedad industrial? Explique.
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GUIA DE ENTREVISTA

TITULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su

persecucion penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO: Maria Inés Herrera Flores. s
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INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigacion juridica. Se

le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o

incorrectas, su opinion es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
delimitan su persecucion penal.

Categoria : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.
Subcategorias : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la

Propiedad Industrial — Persecucion penal publica.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad

industrial? Explique.
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2. ;Cuiles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad

industrial ?. Explique
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3. (Coémo estd delimitada la persecucion penal publica de los delitos contra la propiedad
industrial de la persecucion administrativa? Explique.
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OBJETIVO ESPECIFICO | 645 qua. (o, infcocafn

Analizar como los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal consideran la gravedad de
_los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecucion penal?

Categoria  : El ordenamiento juridico penal, articulos 222° y 223° del Cddigo Penal
Subcategorias: La gravedad como elemento del tipo penal - La gravedad como condicion

objetiva de punibilidad — La gravedad como circunstancia para la determinacion de la pena.

4. (En los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal que regulan los delitos contra la
propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita
su persecucion ? ;Por qué?.
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5. ¢(En los articulos 222° y 223° del Cadigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como condicion objetiva de punibilidad

que delimita su persecucion ? ;Por qué?.
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6. :En los articulos 222° y 223° del Codigo Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinacion

de la pena que delimita su persecucion ? ;Por qué?.
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OBJETIVO ESPECIFICO 11

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucion penal.

Categorias  : Predictibilidad del razonamiento judicial.
Subcategorias: Debida motivacion — Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias
7. (Cémo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad

industrial como delimitante de la persecucion penal ? Explique.
3
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8 . Cuales son los precedentes vinculantes, acuerdos plenanos y sentencias casatonas que

{

permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos

contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucion penal?. Explique.
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OBJETIVO ESPECIFICO 111

Determinar como el principio de minima intervencion del Derecho Penal orienta la
| configuracién de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial
como delimitante de su persecucion penal

Categorias : El principio de minima intervencion del derecho penal.

Subcategorias: Sub principio de subsidiaridad — Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestacion del principio

de minima intervencion del Derecho Penal orienta la determinacion de los criterios de

gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique. ir
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. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de minima intervencion, deberia

determinar de manera objetiva v predecible los presupuestos de la gravedad de los

delitos contra la propiedad industrial? Explique.
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GUIA DE ENTREVISTA

TITULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su
persecucion penal en el Distrito Judicial de Lima 2020
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ICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigacion juridica. Se
le contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o

incorrectas, su opinion es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industnal W
delimitan su persecucion penal. J

Categoria : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.
SMgorhs:Duechosderpiedndmdumial-GnvedaddclosDclitoscmmh
Propiedad Industrial - Persecucién penal piblica.
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izar como los articulos 222° y 223° del Codigo Penal consideran la gravedad de los
delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecucion penal?

Categoria : El ordenamiento juridico penal, articulos 222° y 223° del Codigo Penal
Subcategorias: La gravedad como elemento del tipo penal - La gravedad como condicion
objetiva de punibilidad - La gravedad como circunstancia para la determinacion de la pena

4. ,En los articulos 222° y 223° del Cédigo Penal que regulan los delitos contra la
propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita

supeueucﬂg?ﬂorque?.
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5. (En los articulos 222° y 223° del Cddigo Penal que regulan los delitos contra la
propiedad industrial se considera la gravedad como condicion objetiva de punibilidad
que delimita su persecucion ? ;Por qué?.
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los articulos 222° y 223° del Codigo Penal que regulan los delitos contra la
t industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinacion
de la pena que delimita su persecucion ? ;Por qué?.
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OBJETIVO ESPECIFICO II

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de
delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecucion penal.
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Categorias  : Predictibilidad del razonamiento judicial.
Subcategorias: Debida motivacion — Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias
casatorias.

7. (Cémo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad
industrial como delimitante de la persecucion penal ? Explique
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROFPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

DENUNCIANTE : LOUIS VUITTON MALLETIER
DENUNCIADO : CESAR AUGUSTO RAMOS MORALES

Accion por infraccién a los derechos de Propiedad Industrial - Multa

[. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de enero de 2019, Louis Vuitton Malletier (Francia) interpuso denuncia

por infraccion a sus derechos de Propiedad Industrial contra César Augusto Ramos

Morales (Peru). Sefialé lo siguiente:

() Es ftitular de las siguientes marcas registradas en la clase 18 de la
Nomenclatura Oficial:

101207

74560

74327

105565

118088

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE [ A PROPIEDAD INTELECTUAL
’ Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCION N° 0073-2020/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

106172

LOUIS VUITTON 74556

(i) Ha tomado conocimiento de que el denunciado habria importado?, sin su
autorizacion, “billeteras” identificadas con signos idénticos a sus marcas
registradas.

(iii) Los productos importados por el denunciado son algunos de los productos que
distinguen sus marcas registradas, lo cual generaré riesgo de confusién en el
publico consumidor respecto del origen de los mismos y perjudicara la reputacion
de su empresa. :

(iv) El denunciado pretende aprovecharse del prestigio ganado por su empresa.

(v) Solicita que se realice una diligencia de inspecciéon en el deposito donde se
encuentren los productos materia de denuncia, se dicte la medida cautelar de
inmovilizacidén para ejecutar el comiso de los referidos productos y se dicte la
medida cautelar de cese de los actos violatorios. Asimismo, solicité el dictado de
medidas definitivas (cese de los actos que constituyen infraccion, retiro de los
circuitos comerciales de los productos cuestionados, prohibicion de la
importacion de productos, destruccion de los productos y otras medidas
necesarias para evitar la continuacién o repeticién de la infraccion) y que se
imponga al denunciado el pago de las costas y costos del presente
procedimiento.

(vi) Sustentd su denuncia en base al articulo 155 de la Decisién 486 literales a), c) y
d)%.

T Através de Ja DAM N° 235-2019-10-3441.
7 Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular et derecho de impedir a cualquier tercero realizar,
sin su consentimiento, los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distinfivo idéntico o semejante scbre productos para los cuales
se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

¢) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca, asi como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios,
cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratandose
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 0073-2020/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

Mediante Resolucion de fecha 11 de enero de 2019, la Comisién de Signos
Distintivos dispuso, entre otros aspectos, que se lleve a cabo una diligencia de
inspeccidn en el deposito en donde se encuentren los productos materia de
denuncia; asimismo, dictd las medidas cautelares de inmovilizacién de los productos
y cese de uso y, de encontrarse en la diligencia de inspeccion los productos
cuestionados, el comiso de los mismos.

Con fecha 8 de marzo de 2019, se llevo a cabo la diligencia de inspeccion y se dejo
constancia mediante acta de misma fecha de que se encontraron 66 unidades de
“billeteras”, de las cuales 84 se encontraban identificadas con los signos objeto de
cuestionamiento. Asimismo, se hicieron efectivas las medidas cautelares.

Con fecha 30 de abril de 2019, el denunciado César Augusto Ramos Morales

manifestd que:

() Esgerente general de la empresa Constructora e Inmobiliaria Rato S.A.C., por
lo que, a fin de brindar un regalo a sus trabajadores, decidid comprar billeteras.

(i) Las billeteras materia de denuncia fueron adquiridas en la pagina web? de la
empresa Lucky Shop. Precisé que en la referida pagina web los productos
eran ofrecidos como originales, por lo que considerd que el precio era
accesible y procedié a comprar las billeteras. 3

(iif) Ha sido afectado con la conducta de la empresa Lucky Shop.

(iv) La intencién de la compra fue hacer un regalo a los trabajadores de su
empresa, por lo que no ha comercializado los productos.

(v) Actud de buena fe, por lo que la Comisién deberia excluirlo del presente
procedimiento o la denunciante deberia desistirse de la denuncia en su contra
y denunciar a la empresa que comercializa los productos.

(vi) Es la primera vez que realiza este tipo de transaccion.

(vii) Solicité que, en caso los productos no hubieran sido fabricados por la

 denunciante, se le permita retirar la marca, a fin de no verse afectado.

(viity Es un consumidor final, por o que se le debe excluir del procedimiento y

declarar improcedente la denuncia.

del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumira que existe riesgo de
confusion;
).

® La pagina web es la siguiente: www.luckshop.com
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RESOLUCION N° 0073-2020/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

Mediante Resolucion N° 2562-2019/CSD-INDECOPI de fecha 5 de junio de 2019,

ta Comisién de Signos Distintivos:

- Declaré INFUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de Propiedad
Industrial interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra César Augusto Ramos
Morales, con relacion a las conductas tipificadas en los literales a) y ¢) del articulo
155 de la Decisidon 486.

- Declaré FUNDADA la denuncia por infraccién de derechos de Propiedad Industrial
interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra César Augusto Ramos Morales, con
refacidén a la conducta tipificada en el literal d) del articulo 155 de la Decision 486.

- Sancion¢ a César Augusto Ramos Morales con una multa equivalente a 1 UIT.

- Prohibio a César Augusto Ramos Morales el uso de los signos infractores.

- Dispuso que César Augusto Ramos Morales asuma el pago de costas y costos
incurridos por Louis Vuitton Malletier con motivo del presente procedimiento.

- Dispuso el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente
procedimiento.

La Comision considero lo siguiente:

a) Determinacién de los signos utilizados por el denunciado

- El denunciade menciondé que los productos objeto de denuncia fueron
adquiridos de la empresa Lucky Shop; sin embargo, no presentd medios
probatorios que acrediten dicho hecho.

- Por medio de la DAM N° 235-19-10-003441-01-6-00, el denunciado importé no
solo los productos materia de denuncia, sino 232 billeteras adicionales
distinguidas con diversas marcas.

- De la valoracion conjunta de los medios probatorios y del contenido del acta de
inspecciéon de fecha 8 de marzo de 2019, se concluye que el denunciado
importd “billeteras”, pertenecientes a la clase 18 de la Nomenclatura Oficial,
identificadas con los siguientes signos:
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b) Aplicacién del literal a) del articulo 155 de la Decision 486
No se ha acreditado que el denunciado haya sido quien aplicé o coloco los signos
objeto de cuestionamiento en los productos materia de denuncia, ya que no hay
alguna referencia que los vincule. En atencién a ello, no es de aplicacién lo
establecido en el referido literal.

¢) Aplicacién del literal c) del articulo 155 de la Decisién 486
El denunciado import6 ios productos cuestionados; sin embargo, no se ha
acreditado que haya fabricado etiquetas, envases, envolturas, embalajes y otros
materiales que reproduzcan o contengan a las marcas base de la denuncia, asi
como comercializar o detentar tales materiales. En atencién a ello, no es de
aplicacion lo establecido en el referido literal.

d) Aplicacion del literal d} del articulo 155 de la Decision 486
- Respecto a la marca LOUIS VUITTON (Certificado N° 74558)

Debido a ia identidad entre la referida marca y el primer signo objeto de
cuestionamiento y el hecho de que se encuentran referidos a algunos de los
mismos productos, se determiné que los signos resultaban confundibles.
M ox K = :
¥ O _ :
- Respecto a las marcas H % H (Cerificado N° 101207), &

| (Certificado

(Certificado N° 105565),

N° 74560), ¥4 (Certificado N° 74327).

(Certificado N° 118088) v % (Certificado N° 106172)
Debido a la identidad entre las referidas marcas y el segundo signo objeto de
cuestionamiento y el hecho de que se encuentran referidos a algunos de los
mismos productos, se determiné que los signos resultaban confundibles.
e) Imposicién de Ia sancién

Se tomaron en cuenta los siguientes hechos:

- El denunciado importé billeteras identificadas con signos similares a las marcas
base de [a denuncia.

- Se verifico la existencia de 64 billeteras identificadas con los signos objeto de
cuestionamiento.

- El acto infractor se consumé con la importacién, por lo que la probabilidad de
deteccion de la infraccion era baja, toda vez que dependio de la intervencion
de la Sunat, la cual no somete a revision la totalidad de las importaciones.
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EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

- La modalidad del acto infractor se configurd con el acto de importacién de
productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, identificados con signos
semejantes a las marcas base de la denuncia.

- Respecto al alcance o difusién del acto infractor, se advierte que los productos
materia de denuncia fueron decomisados.

- No es posible determinar el perjuicio que la presente infracciéon pueda haber
generado en los consumidores.

- La infraccion se inicid al menos en el momento en que se importaron los
productos identificados con los signos infractores.

- No se ha verificado la configuracion de los requisitos establecidos en el articulo
246.3 literaf e) del TUO de la Ley N° 27444, a fin de considerar al denunciado
como reincidente.

- No se verifico la existencia de elementos suficientes que permitan determlnar
que existio mala fe por parte del denunciado en la comisién del acto infractor.
En atencion a dichos criterios, se determindé que el monto de la mulia debia

quedar establecido en 1 UIT.

Medidas definitivas

Se prohibié al denunciado el uso de los signos infractores para distinguir

billeteras de Ia clase 18 de ia Nomenclatura Oficial.

Las medidas adoptadas resultan suficientes para evitar la continuacion o

repeticion de la infraccion.

Respecto a la destruccién aludida, elio se decidira oportunamente conforme a lo

establecido en el articulo 63 del Decreto Legislativo N° 807.

Se dispuso el comiso definitivo de los productos incautados en el presente

procedimiento.

g) Costas y costos del procedimiento

En atencion a las incidencias del procedimiento, el uso de signos similares a las
marcas base de la denuncia permite presumir que el denunciado se encontraba
en condiciones de prever que su conducta podia ser objeto de una denuncia, por
lo que se le impuso el pago de las costas y costos en los cuales incurri6 la
denunciante en el presente procedimiento.

Con fecha 26 de junio de 2019, César Augusto Ramos Morales interpuso recurso

de apelacion reiterando los argumentos expuestos en su escrito de fecha 30 de abril
de 2019, referentes a que: adquirid los productos cuestionados de la empresa Lucky
Shop (los cuales asumid que eran originales), ha sido afectado con la conducta de
la referida empresa, la intencién de la compra fue hacer un regalo a los trabajadores
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de su empresa Constructora e Inmobiliaria Rato S.A.C., no ha comercializado los
productos cuestionados y actué de buena fe.

Con fecha 2 de setiembre de 2019, Louis Vuitton Malletier absolvid el trasiado de
la apelacién alegando lo siguiente:

(i

(ii)

(i)
(iv)
(v)
(vi)

La responsabilidad en el caso de las infracciones a los derechos marcarios de
terceros es de naturaleza objetiva, lo cual quiere decir que la intencion,
voluntad o conocimiento del infractor no es materia de analisis, por lo que los
argumentos expuestos por el denunciado carecen de sustento alguno.

La responsabilidad debe recaer en quien realiza [a conducta omisiva o activa
de infraccion sancionable, por lo que el denunciado, al haber importado los
productos materia de denuncia, es el responsable.

La existencia o no de intencion de perjudicar al titular de una marca, no es
motivo para eximir al denunciado de responsabilidad por su conducta.

El denunciado debié tomar las precauciones debidas, puesto que él responde
por los productos importados.

En los productos importados por el denunciado se advierten las marcas
registradas base de la denuncia.

Si bien el denunciado cit6 la Ley N° 29571 (Codigo de Proteccion y Defensa
del Consumidor), dicho hecho no es relevante, puesto que el presente
procedimiento versa scobre una infraccién marcaria mas no sobre una
infraccion en el ambito de derechos del consumidor.

CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar si corresponde
modificar la sancion impuesta a César Augusto Ramos Morales vy, de ser el caso:
sobre las medidas definitivas y sobre las costas y costos solicitados.

fl. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que Louis Vuitton
Malletier (Francia) es titular de las siguientes marcas de producto:
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a) El disefio estilizado de una flor, para distinguir cuero e imitaciones de cuero;

bolsos de viaje, sets de viaje (marroquineria), baules y valijas, sacos-funda para
vestidos de viaje, cofrecillos para contener articulos de tocador, macutos, bolsos
para llevar al hombro, bolsos de mano, maletines para documentos,
portapapeles, bolsitas, carteras de bolsillo, billeteras de bolsillo, carteras,
monederos, estuches para llaves (marroquineria); porta tarjetas; paraguas de la
clase 18 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 13 de mayo de 2005, bajo
Certificado N° 105565, vigente hasta el 13 de mayo de 2025.

b} El disefio estilizado de una flor, dentro de un circulo, para distinguir cuero e

imitaciones de cuero, bolsos de viaje, sets de viaje (marroquineria), bales y
valijas, sacos-funda para vestidos de viaje, cofrecilios para contener articulos de
tocador, macutos, bolsos para llevar al hombro, bolsos de mano, maletines para
documentos, portapapeles, bolsitas, carteras de bolsillo, billeteras de bolsillo,
monederos, estuches para llaves (marroquineria), porta tarjetas; paraguas de la
clase 18 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 16 de diciembre de 2005, bajo
Certificado N° 118088, vigente hasta el 16 de diciembre de 2025.

c) El disefo estilizado de una fior, dentro de una figura romboidal, para distinguir

cuero e imitaciones de cuero; bolsos de viaje, sets de viaje (marroquineria),
baules y valijas, sacos-funda para vestidos de viaje, cofrecillos para contener
articulos de tocador, macutos, bolsos para llevar al hombro, boisos de mano,
maletines para documentos y portapapeles de cuero, bolsitos, carteras,
billeteras, estuches para llaves (marroquineria); porta tarjetas; paraguas de la
clase 18 de la Nomenclatura Oficial, .inscrita el 6 de junio de 2005, bajo
Certificado N° 106172, vigente hasta el 6 de junio de 2025.
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d) El disefio formado por nueve figuras florales estilizadas, para distinguir cuero e

imitaciones de cuero; bolsos de viaje, sets de viaje (marroquineria), badles y
valijas, sacos-funda para vestidos de viaje, cofrecillos para contener articulos de
tocador, macutos, bolsos para llevar al hombro, bolsos de mano, maletines para
documentos y portapapeles de cuero, bolsitos, carteras, billeteras, estuches para
llaves (marroquineria); porta tarjetas; paraguas de la clase 18 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita el 10 de noviembre de 2004, bajo Certificado
N° 101207, vigente hasta el 10 de noviembre de 2024.

B o K
¥ O X
H o2 K

e) El monograma “L V" intercalado entre estrellas, tréboles y flores, para distinguir

cuero, imitaciones de cuero, pieles, balles, maletas, paraguas, sombrillas,
bolsos de viaje, sets de viaje (articulos de cuero), fundas de viaje para vestidos,
cofrecilos para contener articulos de tocador, mochilas, bolsas para llevar al
hombro, bolsas de mano, maletines para documentos, bolsitas, morrales,
carteras y billeteras de bolsillo, bolsos, carteras, portallaves, tarjeteros (porta
documentos), porta cheques, estuches de agendas de la clase 18 de Ia
Nomenclatura Oficial, inscrita el 28 de abril de 1988, bajo Certificado N° 74560,
vigente hasta el 28 de abril de 2023.

La denominacion LV y logotipo, conforme al modelo, para distinguir cueros,
imitaciones de cuero, pieles, batles, maletas, paraguas, sombrillas, bolsos de
viajes, sets de viaje (articulos de cuero), fundas de viaje para vestidos, cofrecillos
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para contener articulos de tocados, mochilas, bolsos para llevar al hombro,
boisos de mano, maletines para documentos, bolsitos, morrales, carteras y
billeteras de bolsillo, bolsas, carteras, portallaves, tarjeteros (porta documentos),
porta cheques, estuches de agendas de la clase 18 de la Nomenciatura Oficial,
inscrita 19 de abril de 1993, bajo Ceriificado N° 74327, vigente hasta el 19 de
abril de 2023.

La denominacién LOUIS VUITTON, para distinguir cuero, imitaciones de cuero,
pieles, badles maletas, paraguas, sombrillas, bolsos de viaje, seis de viagje
(articulos de cuero), fundas de viaje para vestidos, cofrecilios para contener
articulos de tocados, mochilas, bolsas para llevar al hombro, bolsos de mano,
maletines para documentos, bolsitas, morrales, carteras y billeteras de bolsillo,
bolsas, carteras, porallaves, tarjeteros (portadocumentos), portacheques,
estuches de agendas de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo
Certificado N° 74556, vigente hasta el 28 de abril de 2023.

Cuestion Previa: Sobre los extremos apelados

Mediante Resolucion N° 2562-2019/CSD-INDECOPI de fecha 5 de junio de 2019,
la Comisién de Signos Distintivos:

(i

(ii)

Declaré INFUNDADA la denuncia por infraccién de derechos de Propiedad
[ndustrial interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra César Augusto Ramos
Morales, con relacion a las conductas tipificadas en los literales a) y c) del
articulo 155 de la Decision 486.

Declaré6 FUNDADA la denuncia por infraccidon de derechos de Propiedad
Industrial interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra Cesar Augusto Ramos
Morales, con relacién a la conducta tipificada en el literal d) del articulo 155 de
la Decision 486.

(iiiy Sancioné a César Augusto Ramos Morales con una multa equivalente a 1 UIT.
(iv) Prohibié a César Augusto Ramos Morales el uso de los signos infractores.
(v)- Dispuso que César Augusto Ramos Morales asuma el pago de costas y costos

incurridos por Louis Vuitton Malletier con motivo del presente procedimiento.
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(vi) Dispuso el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del
presente procedimiento.

En el presente caso, el denunciado interpuso recurso de apelacién contra lo
dispuesto en los puntos (i), (iii), (iv), (v) y (vi) sefialados en el parrafo anterior.

Asimismo, se advierte que la denunciante no cuestioné lo establecido en el punto
(i) y el denunciado no negé la importacién de los productos cuestionados ni la
semejanza existente entre los signos objeto de cuestionamiento y las marcas base
de la denuncia.

Por lo expuesto, no corresponde a la Sala pronunciarse sobre los referidos
extremos.

3. Infraccién a los derechos de Propiedad Industrial -

El articulo 238 de la Decision 4864 establece que el titular de un derecho protegido
en virtud de dicha Decisién podrd entablar accion ante la autoridad nacional
competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que tambien podra
actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infraccion.

El articulo 155 de la Decisioén 486 establece que el registro de una marca confiere a
su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento,
los siguientes actos: '
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

4 Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decision podra entablar accién ante la
autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podra actuar
contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infraccién,

Si la legistacién interna del Pais Miembro lo pemmite, la autoridad nacional competente podra iniciar de oficio,
las acciones por infraccion previstas en dicha legislacion,

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitutares podra entablar la accion contra una
infraccién sin, que sea necesario el consentimiento de los demas, salve acuerdo en contrario entre los
cotitulares.
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suprimir o modificar l[a marca con fines comerciales, después de que se
hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los
cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;

fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales
materiales;

usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusion
0 un riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratdndose del uso de
un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumira que
existe riesgo de confusién;

usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello
pudiese causar al titular del registro un dafio econdémico o comercial injusto
por razon de una dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o
publicitario de la marca, o por razén de un aprovechamiento injusto del
prestigio de la marca o de su titular;

usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una
dilucién de Ia fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca,
o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Finalmente, el ordenamienio legal vigente faculta al titular de un derecho de
propiedad industrial a interponer una accioén por violacién contra quien infrinja tales
derechos, agregando que procede también en caso de que exista peligro inminente
que los derechos del titular puedan ser concuicados.

En el presente caso, el denunciado no negé haber importado los productos objeto
de cuestionamiento, ni que los mismos se encuentran identificados con signos que
son susceptibles de generar riesgo de confusion con las marcas base de la
denuncia.

Sin embargo, en su recurso de apelacién manifestéd gue actué de buena fe al adquirir
los productos cuestionados, debido a que:
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- Es gerente general de la empresa Constructora e Inmobiliaria Rato S.A.C. y
dispuso la compra de billeteras identificadas con las marcas de la denunciante
para premiar a sus trabajadores, por lo que es un consumidor final y no ha
comercializado los productos.

- Ha sido afectado con la conducta de la empresa Lucky Shop, la cual le vendio los
productos objeto de denuncia.

Al respecto, se debe tener en consideracién que la conducta denunciada por Louis
Vuitton Malletier se encuentra referida a la importaciéon de productos, mas no la
comercializacion; en ese sentido, lo que corresponde determinar en el presente
procedimiento es quieén importd los productos cuestionados, independientemente de
la finalidad de la importacién.

Respecto a la responsabilidad en el presente caso, la Sala conviene en precisar lo
siguiente:

a) Elarticulo 248.10 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS de fecha 22 de enero de 2019, seiala lo siguiente:

‘248.10 Culpabilidad. - La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo
los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad
administrativa objetiva”. (lo resaltado corresponde a la Sala)

b) EI Decreto Legislativo 1075, norma especial que aprueba Disposiciones
Complementarias a la Decisiéon 486 de la Comision de la Comunidad Andina
que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, dispone lo
siguiente:

Articulo 97. Actos de infraccién

(.-)

La responsabilidad administrativa derivada de los actos de infraccién a los
derechos de propiedad industrial es objetiva.

(..

En virtud de lo anterior, en el caso de infracciones a los derechos de propiedad
industrial, la responsabilidad administrativa por disposicion de la norma especial es
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de naturaleza objetiva, por lo que en este tipo de procedimientos no se analiza si el
infractor tuvo ¢ no la intencidn de vulnerar tales derechos, sélo es necesario
constatar la realizacién de alguna de las conductas tipificadas por la ley como
actividades infractoras.

De lo actuado, ha quedado acreditado que César Augusto Ramos Morales
importo billeteras de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial que incluyen signos
infractores de los derechos de Propiedad Industrial de la denunciada, por lo que es
objetivamente responsable de dicha importacion.

Por lo anterior, la Sala considera que el denunciado ha incurrido en infraccion a los
derechos de Propiedad Industrial de conformidad con lo dispuesto en el articulo 155
inciso d) de la Decision 486.

En consecuencia, corresponde evaluar los extremos relacionados al dictado de
medidas definitivas, la determinacion de las sanciones a imponer a la denunciada,
asi como la imposicidén de costos y costas.

4. Determinacion de las sanciones por la infraccion a jos derechos de Propiedad
Industrial del denunciante

4.1 Marco legal

El articulo 120 del Decreto Legislativo 1075 establece que, sin perjuicio de las
medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infraccion o para evitar que
éstos se produzcan, se podran imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestacién

b) Multa

Asimismo, dispone que las multas que la autoridad nacional competente podra
imponer por infracciones a derechos de Propiedad Industrial seran de hasta ciento
cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilicito real obtenido de
la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la
multa podra ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad
infractora.
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Para efectos de la imposicion de las sanciones, se debera tener en cuenta los
criterios establecidos en el articulo 121 del citado Decreto Legislativo, los cuales se
desarrollaran a continuacion:

a)

b)

El beneficio licito real o potencial de la comisién de la infraccion;

El cual estara dado por lo que se dejé de pagar por obtener la autorizacién por
parte del titular de la marca materia de la denuncia. A falta de dicha informacion,
esta Sala empleara como referencia el monto obtenido por el infractor como
resultado de su conducta. '

La probabilidad de deteccion de la infraccion

Para efectos de fijar la sancién, es necesaric tomar en cuenta que tan
probable era para el infractor que su conducta sea detectada por el titular del
derecho infringido o por la autoridad administrativa. Cuando la probabilidad es
bastante baja, los infractores tienden a continuar con su conducta, toda vez
que consideran que dificilmente sera sancionados, por lo que en estos casos
la sancion debe ser mas severa.

En este rubro se debe tener en cuenta el tipo de actividad desarrolfada, la
promocidn que se hizo de la misma, las caracteristicas del sector de! mercado
en cual se desarrolla la conducta infractora, la cantidad de agentes que
participan en el mercado, entre otros.

La modaiidad y el alcance del acto infractor

La ley prevé diversos tipos 0 modalidades de conductas infractoras, las cuales
estan tipificadas en el articulo 155 de la Decisién Andina 486. Algunas estan
vinculadas a actividades previas a la puesta a disposicion del publico de los
productos o servicios con la marca, tales como: la venta de etiquetas que
incluyen la marca, suprimir la marca en un envase; otras conductas estan
relacionadas a la explotacién de la marca en el mercado (fabricacion y/o venta
de productos con la marca), etc.

Asimismo, se debe tener en cuenta el alcance o difusion del acto infractor, es
decir, el ambito geografico dentro del que tuvo alcance la infraccion y el tipo
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de pablico al cual se dirigic. En efecto, no es posible sancionar de la misma
forma a aquellas conductas que, por ejemplo, a) tuvieron un alcance
geografico reducido en comparacion a aquellas que tuvieron alcance nacional
o b} estuvieron destinadas a un plblico masivo o solo a un segmento del
mercado, entre otras.

d) Los efectos del acto infractor
Dependiendo del tipo de infraccidn, el sector del mercado en que se realiza, y
el alcance y modalidad, los efectos pueden ser muy variados y llegar a
alcanzar no solo al titular de la marca (pérdidas econdmicas), sino también al
publico consumidor, como seria el caso por ejemplo de las falsificaciones de
marcas que distinguen productos farmacéuticos o alimenticios. En ese
contexto, la sancion debe ser proporcional a los efectos de la infraccidn
cometida.

e) Laduracion en el tiempo del acto infractor
El periodo durante el cual se realizé la infraccion también influye en la sancién,
toda vez gue no seria justo sancionar por igual dos conductas que, aun
cuando tuviesen naturaleza similar, hubiesen tenido una duracion distinta.

fy  Lareincidencia en la comisién de un acto infractor
Para efectos de considerar que un infractor ha sido reincidente se debera
verificar que la conducta sancionada haya sido cometida con posterioridad a
fa notificacidon de la resolucion que determind la existencia de la infraccion
primigenia.
La reincidencia es considerada una circunstancia agravante, por lo que la
sancion aplicable no debera ser menor que la sancién precedente, segun lo
dispuesto en el articulo 120 del Decreto Legislativo 1075.

g) Lamalafe en la comisién del acto infractor
En este rubro, se debe evaluar si, de acuerdo a lo que establece la legislacion
marcaria, han ocurrido hechos que demuestren o evidencien que el
denunciado actué de mala fe al cometer el acto infractor.
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Adicionalmente, a lo indicado, la Sala considera que también podran tenerse en
consideracion los siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumplir la sancién,
la conducta procedimental y el principio de razonabilidad, aplicable este dltimo en
virtud de lo dispuesto en el articulo 248 del Texto Unico Ordenado de la Ley
N°® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo
N°® 004-2019-JUS).

En efecto, las sanciones de tipo administrativo tienen como principal objetivo disuadir
o desincentivar la realizacidn de infracciones por parte de los administrados. Asi, la
magnitud de dichas 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 infractoras sino sobre el resto de agentes econémicos del mercado. De no
existir un objetivo disuasivo el actuar contraviniendo la Ley resultaria mas rentable
gue cumplir las normas o asumir la sancion.

A la Autoridad le corresponde no solo tutelar los derechos de propiedad industrial
sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso
econdmico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposicién de la sancién se busca
directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

4.2 Aplicacién al caso concreto

A efectos de determinar la sancién que corresponde imponer al denunciado, se
tendran en cuenta los criterios desarrollados en el numeral anterior, los mismos que
serdn aplicados al presente caso: '

a) Sobre el beneficio ilicito real o potencial de |la comisién de la infraccion

De los documentos que obran en el expediente, se ha podido verificar en la DAM
N® 235-19-10-003441-01-6-00 que el denunciado ha importado mercaderia,
siendo el valor de la misma el siguiente:

e

2 100 BILLETERAS

5 Seglin tipo de cambio de S/ 3,34 nuevos soles por délar, de acuerdo a la informacién del mes de enero de 2019
(mes en el gque se importd la mercaderia). Informacion extraida de la pagina web de SUNAT en
www.sunat.gob.pe,
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Si bien se constato la importacién de 100 billeteras, correspondientes a la serie
2 de la referida DAM, en el acta de la diligencia de inspeccion de fecha 8 de
marzo de 2019 se verificd la existencia de 64 billeteras identificadas con los
signos objeto de cuestionamiento.

k1l valor unitario de cada billetera importada asciende a S/ 5,01 soles, por lo que
el valor de las 64 billeteras identificadas con los signos infractores es de
S/. 320,64 soles.

Por lo anterior, se desprende que el valor de los productos infractores equivale a
0,07 UITS.

b) Sobre la probabilidad de deteccidon de la infraccién

Debido a que el acto infractor se consumo con la importacién de productos
identificados con signos semejantes a las marcas registradas base de la
denuncia, la probabilidad de deteccién de la infraccidén era baja, toda vez que
dependié de la intervencion de la autoridad administrativa, para que se pueda
informar a la titular de las marcas base de denuncia.

¢) Sobre ia modalidad y el alcance del acto infractor

La modalidad del acto infractor se ha realizado a fraves de la importacion de
productos, siendo que dicha conducta infringe los derechos de Propiedad
Industrial contemplados en el articulo 155 incisos d) de la Decision 486.

d) Sobre los efectos del acto infractor

L.os efectos del acto infractor habrian perjudicado no sélo a la denunciante, sino
también al plblico consumidor, ya que de haberse ingresado al mercado estos
podrian haber adquirido tales productos en la creencia de que pertenecian a la
denunciante.

e) Sobre la duracidén en el tiempo del acto infractor

La infraccion se ha configurado al momento en que se importd la mercaderia
materia de denuncia.

8 Calculado con la UIT del 2020, equivalente a S/. 4 300 soles.
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f) Sobre la reincidencia en la comisién de un acto infractor

Se ha verificado que no se cumplen los requisitos establecidos en el articulo
248.37 literal e) del citado TUO de la Ley N° 27444, a fin de que el denunciado
sea considerado reincidente.

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

los signos objeto de cuestionamiento son susceptibles de causar riesgo de
confusidn con las marcas registradas base de la denuncia, lo cual demuestra
que ha quedado desvirtuada la presuncién de buena fe del denunciado.

4.3 Conclusion

En virtud a los criterios desarrollados en los parrafos anteriores, corresponde
imponer ai denunciado una sancién de muita mayor a la impuesta por la Primera
Instancia; sin embargo, por el principio de la no reforma peyorativa recogida en el
articulo 136-B® del Decreto Legislativo N° 1075, modificado mediante Decreto
Legislativo N° 1309, no es posible empeorar la sancién impuesta, por lo que
corresponde confirmar la sancién de multa equivalente a 1 UIT, impuesta por la
Primera Instancia a César Augusto Ramos Morales.

7 Articulo 248 - Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades esta regida adicionalmente por los siguientes principios
especiales:
{.-)
3. Razonabilidad. - 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 la sancion. 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 llicito resultante por la comisién de la infraccion;
b) La probabilidad de deteccion de la infraccion;
¢) 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 infraccién dentro del plazo de un (1) afio desde que
quedd firme la resolucidn que sanciond la primera infraccién.
f) Las circunstancias de la comision de la infraccion; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

8 Articulo 136-B.- Prohibicién de reforma en peor
La resolucion de la segunda instancia administrativa no puede imponer sanciones o medidas definitivas mas
graves para el infractor que las establecidas por la primera instancia administrativa, salvo que la parte
denunciante también haya apelado o se haya adherido a la apelacion cuestionando tales materias,
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5. Medidas definitivas

De conformidad con el articulo 122 del Decreto Legislativo 1075, sin perjuicio de la

sancién que se imponga por la comision de un acto infractor, la autoridad nacional

competente podra dictar, enire otras, las siguientes medidas definitivas:

a) el cese de los actos que constituyen la infraccion;

b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resuitantes de la infraccion,
incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad
u otros materiales, asi como los materiales y medios que sirvieran para cometer
la infraccion;

¢) la prohibicidon de la importacion o de fa exportacién de ios productos, materiales
o medios referidos en el literal b};

d) las medidas necesarias para evitar la continuacion o la repeticién de la infraccion;

e) la destruccion de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el
cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o

f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;

g) la publicacién de la resolucién que pone fin al procedimiento y su notificacion a
las personas interesadas, a costa del infractor.

5.1Prohibicion de uso

Teniendo en cuenta la infraccidon incurrida por César Augusto Ramos Morales
corresponde prohibirle el uso de los signos infractores, en forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente de los colores
empleados, para distinguir “billeferas”, pertenecientes a la clase 18 de Ia
Nomenclatura Oficial.

5.2 Comiso definitivo

Con motivo del presente procedimiento se dicté la medida cautelar de comiso de la
mercaderia infractora, la cual fue efectuada con fecha 8 de marzo de 2019; en ese
sentido, y atendiendo a la infraccion cometida por el denunciado, corresponde
disponer el comiso definitivo de dichos productos.
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6. Costas y Costos del procedimiento

El articulo 126 del Decreto Legislativo 1075, establece que, solicitud de parte, la
autoridad nacional competente podra ordenar que la parte vencida asuma el pago de
costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el
INDECOPI. Para tal efecto la parte vencedora, debe acreditar los gastos incurridos
por los referidos conceptos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la regla general es imponer el pago de costas y
costos a quien resulte responsable en un procedimiento de infraccién tramitado
ante el INDECOPI, salvo que se presenten circunstancias excepcionales que, a
criterio de la Autoridad, justifiquen la exoneracion de dicho pago. A criterio de la
Sala la voluntad conciliadora del denunciado o su colaboracion en el procedimiento,
en la medida que faciliten la pronta resolucion del caso y eviten asi mayores gastos,
pueden justificar la exoneracién de dicho pago.

Al haberse determinado que César Augusto Ramos Morales ha infringido los
derechos de Propiedad Industrial de Louis Vuitton Malletier y al ser esta Gltima la
parte vencedora en el presente procedimiento, corresponde al denunciado asumir
el pago de las costas y costos en los que hubiere incurrido la denunciante.

[V. RESOLUCION DFE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelacion interpuesto por César
Augusto Ramos Morales y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolucidn
N°® 2562-2019/CSD-INDECOPI de fecha 5 de junio de 2019, en los extremos que la
Comision de Signos Distintivos:

- Declaré FUNDADA la denuncia por infraccién de derechos de Propiedad Industrial
interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra César Augusto Ramos Morales, con
relacion a la conducta tipificada en el literal d) del articulo 155 de la Decision 486.

- Sanciond a César Augusto Ramos Morales con una multa equivalente a 1 UIT.

- Prohibi6 a César Augusto Ramos Morales el uso de los signos infractores.

- Dispuso que César Augusto Ramos Morales asuma el pago de costas y costos
incurridos por Louis Vuitton Malletier con motivo del presente procedimiento.

- Dispuso el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente
procedimiento.
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Segundo.- DEJAR FIRME la Resolucion N° 2562-2019/CSD-INDECOPI de fecha 5
de junio de 2019, en el exiremo que la Comisidon de Signos Distintivos declaré
INFUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de Propiedad Industrial
interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra César Augusto Ramos Morales, con
relacién a las conductas tipificadas en los literales a) y ¢) del articulo 155 de la
Decision 486.

Con la intervencion de fos Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen
Jacqueline Gavelan Diaz, Sylvia Teresa Bazan Leigh, Fernando Raventos
Marcos y Virginia Maria Rosasco Dulanto

p7

GONZALOC FERRERO DIEZ.CANSECO
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
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DENUNCIANTE : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
DENUNCIADO : ALBERTO VICTOR RODRIGUEZ CARRANZA
Infraccién a los derechos de Propiedad Industrial —~ Determinacién de

sanciones — Medidas definitivas — Costas y costos

MRy i

Lima,

I. ANTECEDENTES

Con fecha 28 de marzo de 2018, Samsung Electronics Co., Ltd. (Replblica de
Corea) interpuso denuncia por infraccidén a los derechos de Propiedad Industrial
contra Alberto Victor Rodriguez Carranza (Pert).

La denunciante sefialé que es titular de las siguientes marcas en base a las cuales
sustenta la presente denuncia:

_CERTIFICADO N°

9 8780

SAMSUNG 9 20644

Asimismo, indicé lo siguiente:

i) Tomé conocimiento?, mediante envio postal N° 2018-1-EMS-0033286, que el
-denunciado ha importado cargadores para celular con la denominacidn
SAMSUNG, el cual es confundible con sus marcas registradas.

i) La mercaderia se encontraria en el depdsito de almacenamiento temporal
3545 — Servicios Postales del Perll S.A. (Serpost S.A.), ubicado en Av.
Tomas Valle CD. 7 SN (altura cuadra 7 de la Av. Tomas Valle), distrito de
l.os Olivos.

iif) La conducta del denunciado induce a error a los consumidores respecto aI
origen empresarial de los productos.

! Mediante el corree electrénico de fecha 20 de marzo de 2018 enviado por funcionario de fa Sunat.
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iv) ‘Se ha acreditado de forma manifiesta el caracter ilegal del dafio, ya que
dicha mercaderia al no contar con auforizacién de su ftitular para su
fabricacion o importacion, resulta ser a todas luces falsificada”.

V) Amparé sus argumentos en el literal d) del articulo 155 de la Decisién 4862

vi) Asimismo, solicitd que:

- Se realice una diligencia de inspeccion.

- Se dicten las medidas cautelares de inmovilizacion y cese de los actos
violatorios.

- Se dispongan las medidas definitivas establecidas en los incisos a), b), ¢),
d) y e) del articulo 122 del Decreto Legislativo N° 1075.

- Se sancione a la denunciada.

- Se ordene a la denunciada que asuma el pago de las costas y costos
derivados del presente procedimiento.

- Se destruyan los productos infractores.

Adjuntd medios probatorios a fin de sustentar sus argumentos.

Mediante Resolucion de fecha 2 de abril de 2018, la Primera Instancia dispuso:
- Admitir a tramite la denuncia formulada y correr traslado de la misma al
denunciado. -
- Practicar la inspeccion solicitada a fin de verificar los hechos
denunciados.
- Dictar las medidas cautelares de cese de uso y comiso de los productos.
- Dictar las medida cautelar de INMOVILIZACION de los productos.

Con fecha 10 de abril de 2018, la denunciante indico las razones® por las cuales
considera que los productos importados por el denunciado son falsos.

Mediante Memorandum N° 986-2018/GSF de fecha 5 de junio de 2018, la Gerencia
de Supervision y Fiscalizacién del Indecopi, devolvié las cédulas de notificacion,
informando que el Envio Postal se encuentra en abandono legal.

2 Articulo 155 - El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar,
sin su consentimiento, los siguientes actos:
(...) .
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios,
cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratdndose del
uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumird que existe riesgo de confusion;

(...
3 Sefialé que ello es, debido a los malos acabados, el disefio y su proporcion, caracteristicas de los materiales
utilizados, forma de distribucién, informacion en el empaque, entre otros.
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Con fecha 30 de julio den 2018, el denunciado solicitd que se reprograme una
audiencia de conciliacion.

Mediante proveido de fecha 31 de julio de 2018, se declaré rebelde al denunciado
debido a que no absolvié el traslado de la denunciado dentro de plazo otorgado.
Asimismo, se reprogramo la audiencia de conciliacion.

Con fecha 14 de agosto de 2018, se dejo constancia de la asistencia tUnicamente
del denunciado a la audiencia de conciliacién.

Con fecha 21 de agosto de 2018, Alberto Victor Rodriguez Carranza manifesté lo

siguiente;

() Realizd una compra de adaptadores para celular, en la pagina web
www.dhgate.com, de acuerdo a la publicaciéon que adjunta.

(i)  En laimagen de dicha pagina, se observa que en los adaptadores no figura la
marca SAMSUNG. .

(i} La compra que efectud fue por adaptadores genéricos, siendo que no estuvo
adquiriendo adaptadores de alguna marca en especifico.

(iv) Tenia la intencién de exponer dichos argumentos en la audiencia de
conciliacién.

Adjunté captura de pantalla de la pagina web donde realizé la compra.

Mediante Resolucion N° 4720-2018/CSD-INDECOPI del 7 de setiembre de 2018,

la Comisién de Signos Distintivos:

- Primero: Declar6 FUNDADA la denuncia por infraccion a los derechos de
Propiedad Industrial interpuesta contra Alberto Victor Rodriguez Carranza,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 155 inciso d) de la Decisién
486.

- Segundo: SANCIONO a Alberto Victor Rodriguez Carranza con una multa
‘equivalente a 1 UIT por la infraccidon cometida. .

- Tercero: PROHIBIO a Alberto Victor Rodriguez Carranza el uso del signo
infractor, para distinguir cargadores para celular de la clase 9 de la
Nomenclatura Oficial.

- Cuarto: Dispuso que Alberto Victor Rodriguez Carranza asuma el pago de
las costas y costos incurridos por Samsung Electronics Co., Ltd.

- Quinto: REMITO copia de los actuados pertinentes a la SUNAT.

La Comisién consideré lo siguiente:
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Infraccion de derechos de Propiedad Industrial

()

@

(iif)

Determinacidon del signo utilizado por el denunciado

De lo sefialado por la denunciante y los medios probatorios que presento?,
se determina que el denunciado importd de cargadores para celular de la
clase 9 de la Nomenclatura Oficial, identificados con el siguiente signo:

Signo objeto de cuestionamiento. o

Evaluacién del riesgo de confusion

Los productos a los que estan referidos el signo objeto de cuestionamiento
y las marcas base de denuncia son algunos de los mismos, y los signos
resultan ser semejantes entre si.

En tal sentido, se configuran los actos previstos en el literal d) del articulo
155 de la Decision 486, correspondiendo declarar fundada la denuncia
formulada.

Imposicién de la sancién

(v)

Teniendo en cuenta la infraccidon en la que incurre la denunciada,

corresponde imponer sancion de multa y para graduar {a misma se ha tenido

en cuenta lo siguiente:

- El denunciado import6é 50 cargadores para celular, identificados con los
signos objeto de denuncia. :

- La probabilidad de deteccion de la infraccidn es baja.

- Los productos materia de denuncia no fueron comisados.

- No es posible determinar el perjuicio que la presente infraccion pueda
haber generado.

- No se cumplen los requisitos establecidos para considerar al denunciado
como reincidente.

4 La Comisién de Signos Distintivos tuvo en cuenta los documentos adjuntados por la denunciante consistentes

en;
(i) Impresion de correos electronicos de fecha 20 de marzo de 2018, enviado por funcionario de Sunat.

(i
(iii)

impresion de consulta de envios postales — Envio Postal N° 2018-1-EMS-003326.
Impresion de dos fotografias.

(iv) Memorandum N° 986-2018/GSF de fecha 5 de junio de 2018.

M-SPI-01/01 4-22

-

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIGON DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Proszs 104, San Borja, Lima 41 - Perll / Telf.: 224 7800
e-mail: consuitas@indeccpi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



2

R

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 0051-2020/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

- No existen elementos suficientes que permitan determinar que existié
mala fe por parte del denunciado.

(v) Se considera que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos
disuasivos, debe quedar establecido en 1 UIT.

Medidas definitivas

(vi)  En la medida que se ha verificado la existencia de una infraccién por parte
del denunciado, corresponde prohibirle el uso del signo infractor con relacion
a cargadores para celular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

(vii)  De otro lado, respecto a la destruccion de los productos infractores solicitada
por la denunciante, cabe precisar que, en tanto no ha sido posible la
gjecucion de la medida cautelar de comiso de los mismos, no es posible
‘determinar ello.

(viif) Finalmente, corresponde poner en conocimiento de la SUNAT la resolucion.

Costas y costos

(ix)  Corresponde imponer al denunciado el pago de las costas y costos en los
cuales ha incurrido Samsung Electronics Co., Ltd. en el presente
procedimiento.

Con fecha 28 de setiembre de 2018, Alberto Victor Rodriguez Carranza interpuso

recurso de apelacién manifestando io siguiente:

(i No se ha tomado en cuenta la foto que adjunté en su escrito del 21 de agosto
de 2018, en la que puede apreciarse que los adaptadores y cargadores que
se ofrec:an en la pagina web www.dhgate.com y que fueron comprados, no
tienen marca o logo alguno.

(i) En tal sentido, de las fotos colgadas en la pagina web referida, no se aprecia
ninguna marca o logo, por lo que entendi¢ que estaba adquiriendo dichos
productos tal como se mostraban.

(i)  La clase 9 de la Nomenclatura Oficial se refiere a productos diversos.

(v} Los productos no cuentan con marca o logo de Samsung.

{v) E! vendedor no cumplié con enviar los cargadores, adaptadores y otros, tal
.como se ofrecian en internet.

(vi)  Actud de buena fe, tal como lo indica la Resolucién apaleada en su punto
3.2. Imposicion de sanciones.

Adjunto impresién de captura de pantalla de la pagina web www.dhgate.com, en la

que se aprecia que los productos ofrecidos no cuentan con marca o logotipo alguno.

M-SP1-01/01 5-22

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROFIEDAD INTELECTUAL
Calle De ia Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Pend / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe




T

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 0051-2020/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

Mediante escrito de fecha 17 de diciembre de 2018, Samsung Electronics Co., Ltd.

absolvio el traslado de la apelacion sefialando lo siguiente:

(7 Se ha demostrado que la mercaderia importada reproduce —de manera ilicita-
signos identicos a las marcas de SAMSUNG.

() Respecto de la clasificacion de productos y servicios, se advierte que en
ninguna de las clases se especifica que un producto pertenece a determinada
empresa o que se identifica con determinada marca, puesto que sdlo se limita
a separar por clases un tipo de productos, permitiendo unificar el sistema de
clasificacion en la presentacion de solicitudes.

(i) Respecto a que el denunciado no actué con mala intencion, cabe precisar que,
a fin de evitar algan inconveniente, este debié haber tomado las previsiones
necesarias, teniendo en cuenta que dichas contemplaciones no son tomadas
en cuenta por la autoridad administrativa, en la medida que la responsabilidad
administrativa es naturaleza objetiva.

(iv) La multa impuesta no debe ser disminuida.

Mediante Resolucién N° 603-2019/TPI-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2019, la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaré NULA la Resolucion N° 4720-
2018/CSD-INDECOPI de fecha 7 de setiembre de 2018 y, en consecuencia,
DEVOLVIO los actuados a la Primera Instancia. Consideré que la Primera Instancia
omitié considerar en su andlisis los argumentos expuestos por el denunciado en su
escrito del 21 de agosto de 2018.

Mediante Resolucion N° 2608-2019/CSD-INDECOPI de fecha 7 de junio de 2018,

la Comisién de Signos Distintivos:

- Primero: Declaré6 FUNDADA |a denuncia por infraccidon a los derechos de
Propiedad Industrial interpuesta contra Alberto Victor Rodriguez Carranza,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 155 inciso d) de la Decision
486.

- Segundo: SANCIONO a Alberto Victor Rodriguez Carranza con una multa
equivalente a 1 UIT por la infraccién cometida.

- Tercero: PROHIBIO a Alberto Victor Rodriguez Carranza el uso del signo
infractor, para distinguir cargadores para celular de la clase 9 de la
Nomenclatura Oficial.

- Cuarto: Dispuso que Alberto Victor Rodriguez Carranza asuma el pago de
las costas y costos incurridos por Samsung Electronics Co., Ltd.
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Quinto: Dispuso remitir copia de los actuados a la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administracién Tributaria.

l.a Comisién consideré lo siguiente:
Infraccién de derechos de Propiedad Industrial

(%)

-(XD

Determinacion del signo utilizado por el denunciado

De la evaluacion de los medios probatorios presentados®, asi como lo
alegado por ambas partes, se determina que el denunciado solicité la
importacién de cargadores para celular de la clase 9 de la Nomenclatura
Oficial, identificados con el siguiente signo:

Se precisé que, de la captura de pantalla de la pagina web en la cual el
denunciado realizé la compra, se advierte que dicho documento resulta
ilegible, por lo que no es posible tener certeza que estos productos sean
genericos y resulten los productos importados. Asimismo, de acuerdo a la
informacion brindada por la Sunat, los productos materia de importacién si
cuentan con el signo SAMSUNG.

Evaluacién del riesgo de confusién

El signo objeto de cuestionamiento y las marcas base de oposicién se
encuentran referidos a algunos de los mismos productos, y resultan ser
semejantes debido a que estan constituidos por la denominacion
SAMSUNG.

5 La Comision de Signos Distintivos tuvo en cuenta los documentos adjuntados por ambas partes:

»  Documentacidn presentada por la denunciante:

Impresion de correos electrénicos de fecha 20 de marzo de 2018, enviado por funcionario de Sunat.
Impresidn de consulta de envios postales — Envio Postal N° 2018-1-EMS-003326.

Impresién de dos fotografias.

Impresidn de la consulta del RUC N° 10105872181

»  Documentacion presentada por el denunciado

Captura de pantalla de la pagina web en donde habria comprado los productos importados.
Copia de la constancia de asistencia a la audiencia de conciliacion.

Asimismo, se tomd en consideracion o dispuesto en el Memorandum N° 986-2018/GSF de fecha 5 de junio
de 2018.
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(xii)  En tal sentido, se configuran los actos previstos en el literal d) del articulo
155 de la Decisién 486, correspondiendo declarar fundada la denuncia
formulada.

Imposicion de la sancion

(xiif) Teniendo en cuenta la infraccion en la que incurre el denunciado,
corresponde imponer sancion de multa y para graduar la misma se ha tenido
en cuenta lo siguiente:

- Del correo electronico enviado por funcionario de la Sunat, se verifico la
existencia de 50 unidades de cargadores de celular.

- La probabilidad de deteccidn de la infraccién es baja.

- Los productos materia de denuncia no fueron comisados.

- No se cumplen con los requisitos establecidos para considerar al
denunciado como reincidente.

(xiv) Se considera que el monto de la multa a impener, a fin de que genere efectos
disuasivos, debe quedar establecido en 1 UIT.

Medidas definitivas

(xv) En la medida que se ha verificado la existencia de una infraccidén por parte
del denunciado, corresponde prohibirle el uso del signo infractor con relaciéon
a cargadores para celular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

(xvi} De otro lado, respecto a la destruccion de los productos infractores solicitada
por la denunciante, cabe precisar que, en tanto no ha sido posible la
ejecucién de la medida cautelar de comiso de los mismos, no es posible
determinar ello. ‘

(xvii) Finalmente, corresponde poner en conocimiento de la SUNAT la resolucién.

Costas y costos

(xviii) Corresponde imponer al denunciado el pago de las costas y costos en los
cuales ha incurridc Samsung Electronics Co., Lid. en el presente
procedimiento.

Con fecha 12 de julio de 2019, Alberto Victor Rodriguez Carranza interpuso recurso

de apelacién manifestando lo siguiente:

(1} En la pagina web www.dhgate.com se ofrecia en venta adaptadores vy
cargadores genéricos con las palabras “fast charge” (carga rapida), es decir,
no se especificaba marca alguna.

(i) De haberse ofrecido en dicha pagina web cargadores para celular
identificados con alguna marca registrada, no hubiera efectuado la compra,
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puesto que es respeta y conoce las consecuencias legales vigentes sobre
comercializacion.

(i) La captura de pantalla de la pagina web en mencién y las fotografias que
adjuntd, acreditan que se trata de adaptadores y cargadores genéricos, sin
marca alguna.

(iv) Ha sido sorprendido por el vendedor ya que éste envié otro tipo de
mercaderia, por lo que no ha actuado con intencién alguna.

(v) Es un comerciante que se encuentra dentro del Régimen Unico Simplificado
(RUS), lo cual se acredita con la copia del formulario y tributo
correspondiente al mes de mayo del 2019.

Adjunt6 impresién de captura de pantalla de la pagina web www.dhgate.com,

fotografias que corresponderian a los productos importados y copia del formulario

denominado “Guia pago facil nuevo Régimen Unico Simplificado” y un voucher por

concepto de tributo RUS Categoria 1.

No obstante haber sido debidamente notificada, la denunciante no absolvid el
traslado de la apelacion.

II. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar si Alberto Victor
Rodriguez Carranza ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Samsung
Electronics Co., Ltd. y, de ser el caso, las sanciones y medidas a imponer al
denunciado.

HI. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de Antecedentes

a) Se advierte que Samsung Electronics Co., Ltd. (Republica de Corea) es titular
de:

- El registro muiticlase de la marca de producto y/o servicio constituida por la
denominacion SAMSUNG escrita en letras estilizadas dentro de una elipse
inclinada, conforme al modelo, que distingue, entre otros productos®,

8 Dicho registro fue otorgado también para distinguir productos de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial.
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amplificadores; baterias alcalinas; partes de alumina para magnetrones;
zumbadores; cargadores de baterias; binoculares; bulbos para tubos de rayos
catddicos; tubos de rayos catddicos, tubos fluorescentes de catodo frio;
condensadores; equipos de comunicacién para carros; camaras; cajas
registradoras; camaras fotograficas de carga acoplada; filtros de colores para
pantallas de cristal liquido, programas de computadoras, memorias de
computadoras; computadoras; convertidores para televisidn por cable; bobinas
deflectoras; grabadoras de cassettes; reproductoras de discos compactos;
digitalizadores; tubos indicadores de descarga; bobinas desviadoras;
impresoras laser de inyeccién de tinta o matriciales; planchas eléctricas;
sistema de conmutacion electronica; tubos portavista electronicos; aspiradoras
eléctricas; aparatos para mediciones eléctricas; pantallas electroluminiscentes;
pistolas electronicas; calculadoras electrdnicas; nulcleos de ferrita para
transformadores rotativos de grabadoras de video cassette; pantallas de tubo
plano; pantallas de emisibn de campo; filtros para filtrar ondas
electromagneéticas; pistolas flash; transformadores de tiempo de retorno, vidrios
para tubos de imagen de televisidn en colores, auriculares; aparatos de alta
frecuencia; lectoras de tarjetas de identidad; circuitos integrados; inversores,
lentes Opticos; pantallas de cristal liguido; rayos laser que no sean para uso
médico; reproductores de disco laser; parlantes,; discos magnéticos, blandos y
6pticos y accionadores de los mismos; blancos matriciales para pantallas de
cristal liquido; monitores; tarjetas de identidad magnéticas; cables opticos;
reconocedores de caracteres Opticos; fibras oOpticas; oscilografos, partes
piezoeléctricas para comunicaciones; tarjetas de circuitos impresos; maquinas
fotocopiadoras; equipos de comunicacion portdtiles; tubos de proyeccidn;
paneles de plasma para pantallas; cristales de liquido polimero disperso; redes
o circuitos de cristal liquido polimero; cristales liquidos de plasma; obturadores
fotograficos; aparatos fototelegraficos; moduladores de radio frecuencia;
radares, radios; equipos radio telefénicos; aparatos de control remoto;
resistencias; semiconductores; sensores para medir pesos y verificar gases
proyectores de cristal liguido; humidificadores de onda supersoénica; receptores
de transmision por satélite; aparatos verificadores para uso médico; aparatos
de television; matrices de pelicula delgada; fransmisores de sefiales
electronicas; sintonizadores; aparatos telefonicos, tubos de vacio fluorescente
para pantallas; cdmaras de video; cintas de video, maquinas para juegos de
video y programas para juegos de video; grabadoras video cassette; wafers
(lonjas de silicén); procesadores de texto; fototubos de [a clase 9 de la
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Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 8780, vigente hasta el 15 de
diciembre de 2023.

La marca de producto constituida por la denominacién SAMSUNG, conforme al
modelo, que distingue radio, receptores, aparatos de television,
transformadores, resistencias, cables, grabadoras, video-tapes, calculadoras
eléctricas, tubos de vacio, transistores y todos los productos de la clase 9 de |a
Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 20644, vigente hasta el 26 de

SAMSUNG

Infraccién a los derechos de Propiedad Industrial

El articulo 238 de la Decision 4867 establece que el titular de un derecho protegido
en virtud de dicha Decisién podra entablar accién ante la autoridad nacional
competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podra
actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infraccion.

El articulo 155 de la Decision 486 establece que el registro de una marca confiere a

su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento,
los siguientes actos:

a)

aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado: o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

7 Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisién podra entablar accién ante ia
autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podré actuar contra
quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infraccion,

Siia legislacion interna de! Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra iniciar de oficio,
las acciones por infraccién previstas en dicha legislacion.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra entablar la accién contra una
infraccion sin, que sea necesario el consentimiento de los demas, salvo acuerdo en contrario entre Jos
cotitulares.
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suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se
hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los
cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;

fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales
materiales;

usar en el comercio un signo identico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tai uso pudiese causar confusion
0 un riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratdndose del uso de
un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumira gue
existe riesgo de confusion;

usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello
pudiese causar al titular del registro un dafio econdmico o comercial injusto
por razén de una dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o
publicitario de la marca, o por razén de un aprovechamiento injusto del
prestigio de la marca o de su titular;

usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una
dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca,
o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de
propiedad industrial a interponer una accién por violacién contra quien infrinja tales
derechos, agregando que procede también en caso que exista peligro inminente
que los derechos del titular puedan ser conculcados.

3. Signo utilizado por el denunciado

La Primera Instancia determind, a partir de los medios probatorios y lo sefialado por
ambas partes, que el denunciado importd cargadores para celular, identificados con
el siguiente signo:
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En su apelacion, el denunciado Alberto Victor Rodriguez Carranza sefialdé que en
la pagina web (www.dhgate.com) en la cual realizé la compra de los productos
importados, se ofrecian adaptadores y cargadores con las palabras “fast charge”
(carga rapida), sin especificar alguna marca registrada, esto es, correspondian a
adaptadores genéricos. Adjuntd captura de pantalla de la pagina web y fotografias
que corresponderian a los productos importados:

Al respecto, de la revision de los medios probatorios presentados por el
denunciado, la Sala considera que no existe certeza de que la descripcién
consignada en la captura de pantalla y las fotografias de cargadores que alli
aparecen corresponda necesariamente a los productos objeto de cuestionamiento.
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En efecto, no se aprecia la existencia de una orden de compra generada por la
pagina web en mencién en la que se consigne la direccién o el nombre del
destinatario o alguna otra informacién que sirva de complemento para acreditar las
afirmaciones del denunciado, por lo que corresponde desestimar dicho argumento.

A mayor abundamiento, se tuvo a la vista las fotografias adjuntadas en el correo de
fecha 20 de marzo de 2018 enviado por funcionario de la Sunat, en las que se
aprecian cargadores para celular identificados con la marca SAMSUNG,
consignandose como destinatario al denunciado Alberto Victor Rodriguez
Carranza.

De otro lado, el denunciado indico que ha sido sorprendido por el vendedor, ya que
éste envid otro tipo de mercaderia, por lo que no ha actuado con intencién alguna.

En principio, respecto a la responsabilidad en el presente caso, la Sala conviene en
precisar que los dispositivos legales a aplicarse en los procedimientos
sancionadores de infraccién a los derechos de Propiedad Industrial, en su forma
procedimental, son los siguientes:

i.  De caracter general, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Dicho dispositivo en su articulo 248, inciso 10 establece que la potestad
sancionadora de todas las entidades estd regida adicionalmente por los
siguientes principios especiales:

Arficulo 248. Principios de la potestad sancionadora administrativa

10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo fos
casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad
administrativa objetiva.

(..)

i. De caracter especial, el 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 — Decreto
Legislativo N° 1075.

M-SP1-01/01 14-22

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De Iz Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perti / Telf.: 224 7800
e-mail; consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

Dicho dispositivo, en el segundo parrafo del articulo 97, establece o
siguiente:

Arficulo 97. Actos de infraccin

(.-)

La responsabilidad administrativa derivada de los actos de infraccién a los
derechos de propiedad industrial es objetiva.

()

En ese sentido, si bien de manera general se establece que la responsabilidad
administrativa es subjetiva, la ley general establece una excepcion en los casos que
mediante ley o decreto legislativo se establezca lo contrario, lo cual sucede en los
casos de infraccion a los Derechos de Propiedad Industrial, que por norma especial
establece que la responsabilidad es de naturaleza objetiva. No se analiza si el
infractor tuvo o no la intencién de vulnerar tales derechos, por lo que para gue se
configure una infraccién al derecho de Propiedad Industrial en base a marcas
registradas, basta que se realice un uso no autorizado de signos idénticos o
similares a tales marcas, y que la importacién de productos se encuentre incluida
en el citado uso. En consecuencia, Alberto Victor Rodriguez Carranza, es
objetivamente responsable de la importacion efectuada de los produtos incautados.

Finalmente, la copia del formulario denominado “Guia pago facil nuevo Régimen
Unico Simplificado” y un voucher por concepto de tributo RUS Categoria |, no resultan
ser medios probatorios idoneos que permitan desvirtuar la comision de la infraccion
por parte del denunciado.

De otro lado, se advierte que el denunciado no ha cuestionado el riesgo de confusion
entre los signos en comparacion, por lo que no corresponde evaluar dicho extremo.

4. Determinacion de las sanciones

4.1 Marco legal

El articulo 120 del Decreto Legislativo 1075 establece que, sin perjuicio de las
medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infraccién o para evitar que
estos se produzcan, se podran imponer las siguientes sanciones:
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a) Amonestacion
b) Multa

Asimismo, dispone que las multas que la autoridad nacional competente podra
imponer por infracciones a derechos de Propiedad Industrial seran de hasta ciento
cincuenta (150} UIT. En los casos en los cuales el provecho ilicito real obtenido de
la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la
multa podra ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad
infractora.

Para efectos de la imposicién de las sanciones, se debera tener en cuenta los
criterios establecidos en el articulo 121 del citado Decreto Legislativo, los cuales se
desarrollaran a continuacion:

a)

b)

El beneficio ilicito real o potencial de la comision de la infraccidn;

El cual estara dado por lo que se dejo de pagar por obtener la autorizacion por
parte del titular de la marca materia de la denuncia. A falta de dicha informacién,
esta Sala empleara como referencia el monio obtenido por el infractor como
resultado de su conducta.

La probabilidad de deteccion de la infraccion

Para efectos de fijar la sancién, es necesario tomar en cuenta que tan
probable era para el infractor que su conducta sea detectada por el titular del
derecho infringido o por la autoridad administrativa. Cuando [a probabilidad es
bastante baja, los infraciores tienden a continuar con su conducta, toda vez
gue consideran que dificiimente sera sancionados, por lo que en estos casos
la sancion debe ser mas severa.

En este rubro se debe tener en cuenta el tipo de actividad desarrollada, la

~ promocién que se hizo de la misma, las caracteristicas del sector del mercado

en cual se desarrolla la conducta infractora, la cantidad de agenies que
participan en el mercado, entre otros.
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La modalidad y el alcance del acto infractor

La ley prevé diversos tipos o modalidades de conductas infractoras, las cuales
estan tipificadas en el articulo 155 de la Decisién Andina 486. Algunas estan
vinculadas a actividades previas a la puesta a disposicién del publico de los
productos o servicios con la marca, tales como: la venta de etiquetas que
incluyen la marca, suprimir la marca en un envase; otras conductas estan
relacionadas a la explotacion de la marca en el mercado (fabricacion y/o venta
de productos con la marca), etc.

Asimismo, se debe tener en cuenta el alcance o difusion del acto infractor, es
decir, el ambito geografico dentro del que tuvo alcance la infraccion y el tipo
de publico al cual se dirigi6. En efecto, no es posible sancionar de la misma
forma a aquellas conductas que, por ejemplo, a) tuvieron un alcance
geografico reducido en comparacién a aquellas que tuvieron alcance nacional
0 b) estuvieron destinadas a un publico masivo o solo a un segmento del
mercado, entre otras.

Los efectos del acto infractor

Dependiendo del tipo de infraccion, el sector del mercado en que se realiza, y
el alcance y modalidad, los efectos pueden ser muy variados y llegar a
alcanzar no solo al titular de la marca (pérdidas econémicas), sino también al
publico consumidor, como seria el caso por ejemplo de las falsificaciones de
marcas que distinguen productos farmacéuticos o alimenticios. En ese
contexto, la sancion debe ser proporcional a los efectos de la infraccion
cometida. :

La duracidn en el tiempo del acto infractor

El periodo durante el cual se realizé la infraccion también influye en la sancion,
toda vez que no seria justo sancionar por igual dos conductas que, aun
cuando tuviesen naturaleza similar, hubiesen tenido una duracion distinta.

La reincidencia en la comisién de un acto infractor

Para efectos de considerar que un infractor ha sido reincidente se debera
verificar que la conducta sancionada haya sido cometida con posterioridad a
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la notificacién de la resolucién que determind la existencia de la infraccion
primigenia.

La reincidencia es considerada una circunstancia agravante, por lo que la
sancién aplicable no debera ser menor que la sancidén precedente, segun lo
dispuesto en el articulo 120 del Decreto Legislativo 1075.

g) Lamalafe en la comisién del acto infractor

En este rubro, se debe evaluar si, de acuerdo a lo que establece la legislacion
marcaria, han ocurrido hechos que demuesiren o evidencien que Ila
denunciada actu6 de mala fe al cometer el acto infractor.

Adicionalmente, a lo indicado, la Sala considera que también podran tenerse en
consideracién los siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumplir la sancién,
la conducta procedimental y el principio de razonabilidad, aplicable este Gltimo en
virtud de lo dispuesto en el articulo 248 del Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444, ley del Procedimienioc Administrativo General (Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS).

En efecto, las sanciones de tipo administrativo tienen como principal objetivo disuadir
o desincentivar la realizacion de infracciones por parte de los administrados. Asi, la
magnitud de dichas 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 infractoras sino sobre el resto de agentes econémicos del mercado. De no
existir un objetivo disuasivo el actuar contraviniendo la Ley resultaria mas rentable
que cumplir las normas o asumir la sancion.

A la Autoridad le corresponde no sdlo tutelar los derechos de propiedad industrial
sino también difundir fa importancia y el respeto de los mismos para el progreso
econdmico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposicion de ia sancion se busca
directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

4.2 Determinacion de la sancidn

A efectos de determinar la sancién que corresponde imponer a la denunciada, se
tendran en cuenta los criterios desarrollados en el numeral anterior, los mismos que
seran aplicados al presente caso:
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e El beneficio ilicito real o potencial de la comision de la infraccion

Se ha verificado que el denunciado importdé 50 cargadores para celular con los
signos materia infraccion conforme a la diligencia de inspeccién realizada: sin
embargo, de la revision del Envio Postal N° 2018-1-EMS-003326 no es posible
determinar el valor FOB de los productos identificados con los signos materia de
denuncia, por lo que no seré posible calcular el beneficio ilicito real o potencial de
la comision de la infraccion.

¢ Sobre la probabilidad de deteccion de la infraccion

Teniendo en cuenta que la infraccion se ha cometido mediante la importacion de
productos, se advierte que la probabilidad de deteccion ha sido baja, ya que ha sido
necesaria la intervencién de la autoridad administrativa, quien mediante el correo
de alerta informé acerca de tal importacion.

¢ Sobre la modalidad y el alcance del acto infractor

La modalidad de la infraccion es por el uso de signos susceptibles de generar riesgo
de confusién con las marcas que son base de la denuncia, en cuanto a su alcance
se ha tenido en cuenta que los productos en cuestién no fueron comisados.

o Sobre los efectos del acto infractor

En este punto se ha tenido en cuenta la afectacion a los derechos de Propiedad
Industrial de la denunciante, asi como el error al que habrian sido expuestos los
consumidores de haber adquirido tales productos en la creencia de que provenian
de la denunciante.

e Sobre |la duracién en el tiempo del acto infractor

Teniendo en cuenta la modalidad de la infraccion materia de denuncia
(importacion), ésta se agota en el momento en que la mercaderia ingresa al
territorio nacional.
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e Sobre la reincidencia en la comision de un acto infractor

En el presente caso no se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 248.3
literal ) del TUO de la Ley N° 274448, a fin de que el denunciado sea considerado
reincidente.

¢ Sobre la mala fe en la comisién del acto infractor

Conforme a lo sefalado, se han verificado suficientes indicios para suponer
razonablemente que el denunciado conocia de la existencia de fa marca base de la
denuncia; por lo que, la presuncion de buena fe ha quedado desvirtuada.

Por lo expuesto, si bien corresponderia imponer una sancién mayor a la impuesta
por la Primera Instancia, cabe precisar que la prohibicién del principio de no
reformatio in peius recogida en el articulo 136-B del Decreto Legislativo N° 10759,
impide empeorar o desmejorar la situacion juridica de la recurrente a consecuencia
de su recurso ~feniendo en cuenta que la denunciante no ha apelado la sancion
impuesta en Primera Instancia-, por lo que cuando el infractor sancionado recurra o
impugne la resolucién adoptada, la resolucién de los recursos que interponga no
podra determinar la imposicién de sanciones mas graves para el sancionado.

En tal sentido, corresponde confirmar la sancidon de multa equivalente a 1 UIT
impuesta por la Comision de Signos Distintivos al denunciado.

8 Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las
entidades esta regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
(...}
3.Razonabilidad .- Las autoridades deben prever que la comisién de la conducta sancionable no resulte mas
ventajosa para el infractor que cumplir [as normas infringidas o asumir la sancion. Sin embargo, las
sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infraccién,
observando los siguientes criterios que se sefialan a efecios de su graduacion:
a) El beneficio ilicito resultante por la comisién de la infraccion;
b) La probabilidad de deteccién de la infraccion;
¢) La gravedad del dafio al interés piiblico yfo bien juridico protegido;
d) El perjuicio econdémico causado;
e) La reincidencia, por la comision de la misma infraccion dentro del plazo de un (1) afio desde que quedd
firme la resolucién que sanciond la primera infraccion. .
f} Las circunstancias de la comision de la infraccion; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.
§ Articulo 138-B.- Prohibicién de reforma en peor
La resolucion de la segunda instancia administrativa no puede imponer sanciones o medidas definitivas mas
graves para el infractor que las establecidas por la primera instancia administrativa, salvo que la parte
denunciante también haya apelado o se haya adherido a la apelacidn cuestionando tales materias
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5. Medidas definitivas

De conformidad con el articulo 122 del Decreto Legislativo 1075, sin perjuicio de a

sancion gue 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 retiro de los circuitos comerciales de los productos resuitantes de la infraccion,
incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad
u otros materiales, asi como los materiales y medios que sirvieran para cometer
la infraccion:

¢) la prohibicién de la importacion o de la exportacién de los productos, materiales
o medios referidos en el literal b);

d) las medidas necesarias para evitar la continuacion o la repeticién de la infraccién:

e) la destruccion de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el
cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o

f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;

g) la publicacién de la resolucién que pone fin al procedimiento y su notificacion a
las personas interesadas, a costa del infractor.

- Prohibicién de uso

Teniendo en cuenta la infraccion en la que incurre el denunciado, corresponde
prohibirle el uso del signo objeto de cuestionamiento, en forma aislada o
conjuntamente con otros elementos, e independientemente del color empleado
para distinguir cargadores para celular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

Asimismo, a fin de adoptar las medidas pertinentes a efectos de impedir que los
productos cuestionados ingresen al comercio, corresponde remitir los actuados a la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracién Tributaria.

6. Costas y Costos del procedimiento

El articulo 126 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el articulo 2 del Decreto
Legislativo N° 1309, establece que, solicitud de parte, la autoridad nacional
competente ordenara que la parte vencida asuma el pago de costos y costas del
procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI. Para tal
efecto la parte vencedora, debe acreditar los gastos incurridos por los referidos
conceptos.
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Al haberse demostrado que Alberto Victor Rodriguez Carranza ha incurrido en
infraccion a los derechos de Propiedad Industrial de Samsung Electronics Co., Ltd.
y ser esta Ultima parte vencedora en el presente procedimiento, corresponde al
denunciado asumir el pago de costas y costos en los que hubiere incurrido la
denunciante.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Declarar INFUNDADO el recurso de apelacion interpuesto por Alberto Victor
Rodriguez Carranza y, en consecuencia, CONFIRMAR [a Resolucién N° 2608-
2019/CSD-INDECOPI de fecha 7 de junio de 2019 que:

- Declard FUNDADA la denuncia por infraccion a los derechos de Propiedad
Industrial interpuesta por Samsung Electronics Co., Ltd. contra Alberto Victor
Rodriguez Carranza.

- Sancion6 al denunciado Alberto Victor Rodriguez Carranza con una multa
ascendente a 1 U[T.

- Prohibi¢ a Alberto Victor Rodriguez Carranza el uso del signo infractor en forma
aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color
empleado, para distinguir cargadores para celular de la clase 9 de la
Nomenclatura Oficial.

- ORDENO al denunciado el pago de las costas y costos del procedimiento.

- Dispuso remitir copia de los actuados a la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administracion Tributaria.

Con la intervencion de los Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen

Jacqueline Gavelan Diaz, Sylvia Teresa Bazan Leigh, Fernando Raventos
Marcos y Virginia Maria Rosasco Dulanto

' ./%’”// —

GONZALOC FERRERO DIEZ CANSECO
W Presidente de la Sala Especializada en Propiedad intelectual
%
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DENUNCIANTE HYUNDAI MOTOR COMPANY
DENUNCIADA : RETAIL TRADE PERU E.LR.L.
Infraccion a los derechos de Propiedad Industrial
Lima, | 4 3 23 i

|. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de febrero de 2019, Hyundai Motor Company (Republica de Corea)
interpuso denuncia por infraccion a los derechos de Propiedad Industrial contra
Retail Trade Pert E.|.R.L. (Pert), manifestando lo siguiente:

i)  Es titular de las siguientes marcas registradas, en base a la cual sustenta la
presente denuncia:

. MARCAS | CERTIFICADON®
Z | Befare Service 180361"

! Que distingue automéviles; camiones; remolques (vehiculos); furgonetas; transmisiones para vehiculos
terrestres; engranaje diferencial para vehiculos terrestres; ejes para vehiculos terrestres; embragues para
vehiculos terrestres; volantes para automdviles y llantas para automéviles; compuertas de descarga para
vehiculos terrestres; bolsas de aire para automéviles; limpiaparabrisas; bocinas para automdviles; bombas
de aire para automdviles; portaequipaje para automéviles; alarmas antirrobo para automdéviles; aparatos
antirobo para automdviles; puertas para automéviles; indicadores de direccidn para automdbviles;
dispositivos anti-reflejo para automéviles excepto piezas de aparatos de iluminacion; espejos retrovisores
para automoviles; parachoques para automoviles; carrocerias para automaviles; chasis para automéviles;
portaesquis para automdviles; compuerta levadiza y compuerta de descarga para automéviles; fundas para
asientos de automoviles; parabrisas para automaoviles; asientos de seguridad para nifios para vehiculos;
rack para llanta de repuesto para autorméviles; asientos para automoviles; estribos para automodviles;
parrillas para automoviles; aros para llantas de autorndviles; protectores de sol adaptados para automéviles;
ventanas para automéviles; cadenas para automoviles; barras de torsidn para automéviles; capota para
automoviles; alarmas de reversa para automéviles; tapabarros para automoviles; reposa cabeza para
asientos de automdviles; cinturones de seguridad para asientos de automéviles; contrapesos para llantas
de automdviles; radio para llantas de automoviles; bandas de rodamiento para llantas recauchutadas;
tapones para aros de llantas de automéviles; amortiguadores de suspension para vehiculos; dispositivos
de frenado para vehiculos; motores a gasolina para vehiculos terrestres: turbinas de gas para vehiculos
terrestres; turbinas de aire para vehiculos terrestres; motores diesel para vehiculos terrestres; motores a
reaccion dinamica para vehiculos terrestres; turbinas hidraulicas para vehiculos terrestres; motores de aire
comprimido para vehiculos terrestres; motores a reaccion para vehiculos terrestres; motores a vapor para
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vehiculos terrestres; turbinas a vapor para vehiculos terrestres; mecanismos de propulsién para vehiculos
terrestres; motores turborreactores para vehiculos terrestres; motores furbohélice para vehiculos terrestres;
turbinas para vehiculos terrestres; motores de automéviles; engranajes para vehiculos terrestres; cojinetes
para vehiculos terrestres; acoplamientos para vehiculos terrestres; motores para vehfculos terrestres

2 Que distingue carros para pasajeros, carros deportivos, émnibuses, ambulancias, motores para buses,
camiones, motores de combustidn interna para vehiculos terrestres, carrocerfas para automoéviles,
parachoques para vehiculos, chasis para vehiculos, ruedas para vehiculos, partes y accesorios (no
incluidos en ofras clases) para todos los productos antes mencionados.

3 Que distingue automaviles, carros de pasajeros, furgones, camiones figeros, camionetas, autobuses,
carros de carrera, vehiculos frigorificos, autos deportivos, motores de automovil, parachoques para
automoéviles, parabrisas, limpiaparabrisas, asientos para automdviles, ruedas de automdviles, capotas para
automoviles, bolsas de aire (disposifivos de seguridad para automdviles), cubiertas de neumdtico para
automdviles, cinturones de seguridad para automdviles, bocinas para automoviles, espeios retrovisores
para automdviles, puertas para automdéviles, indicadores de direccién para autormndviles, carrocerias de
automéviles, fundas de asiento para automdviles, mecanismos de transmisién para vehiculos terrestres,
cojinetes para vehiculos terrestres, correas de caucho para transmisiones de vehiculos terrestres,
embragues para vehiculos terresires

* Que distingue:

En_la clase 7: Compresoras de aire; balance de ejes para motor; fajas para motor; fajas para maquinas;
fajas de transmisién para maquinas; fajas de distribucién para motores; fajas de distribucién para maquinas;
fajas de distribucion para motores; fajas de ventiladores para motores; fajas de distribucién para motores
de vehiculos terrestres; ventiladores operados de potencia (maqguinas); fuelles [partes estructurales de
magquinas]; maquinas herramientas; herramientas [partes estructurales de maquinas); eje de levas (paries
estructurales de maquinas); frascos para motores de automéviles (partes de motor); carburadores;
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convertidores catalicos; inyectores para motores; inyectores de combustible para motores de combustién
interna; motores (excepto motores para vehiculos terrestres), compresores como partes estructurales de
maquinas; bielas para motores; bombas para enfriamiento de motores; mecanismos de control para
maquinas y motores; ventiladores para motores; cigiiefiales; monobloques para motores automotrices
(partes de motores); culatas de cilindro de motor; tapas de balancines para motores (partes de motores);
camisas de cilindro (partes de motor); distribuidores para motores vehiculares; tapas de distribuidor para
motores vehiculares (partes de motor); enfriadores de gases de escape por recirculacion para motores
(partes de motores); vélvulas para recirculacion de gases de escape para motores (partes de motores):
resilentés para montaje de motores (partes de motores); tuberias de escape para motores vehiculares;
valvulas de escape para motores vehiculares terrestres; volantes de maquina (partes estructurales de
maguinas); filtros de combustible (partes de motor); filtros de combustible (partes estructurales de
méguinas); bombas de inyeccién de combustible para motores; inyectores de combustible para motores de
combustion intema; bombas de combustible para motores vehiculares terrestres: poleas [partes
estructurales de maquinas]; bombas [maquina]; bujia incandescente para motores diésel; templador (parte
estructural de mégquina); templador de polea (parte estructural de maquina); bobinas de encendido [partes
de motores]; cables de bobina de encendido [partes de motores]; tobera y soporte de inyectores [partes de
motores]; valvula de admision para motores (partes de motores); post enfriador para motores (partes de
motores); conductores de bombas LPG para motores (partes de motores); multiples de admisién para
motores de combustion interna (partes de motores); muitiple de escape para motores (partes de motores);
miltiples de admisién para motores (partes de motores); maquinas mezcladora de gas; mezclador de
combustible {partes de motores); tubo silenciador para motores: bombas de aceite para motores vehiculares
terrestres; valvulas de ventilacion de carter positivo para motores; pistones [partes estructurales de
maquinas y/o partes de motores]; anillos de pistén; radiadores [enfriamientc] para motares; cubierta de
radiador para maquinas y motores; balancin de valvulas para motores; balancin de valvulas para maquinas;
reguiadores de holgura de balancines para motores y maquinas; bujias para motores de combustion interna;
cables de bujias para motores de combustion interna; arrancadores de motores y maquinas; tensores para
magquinas y motores; cuerpos de acelerador para motores y maquinas; pernos de sincronizacion {partes
estructurales de maquinas y partes de motores); covertores del pemo de sindronizacién (partes
estructurales de maquinas y/o partes de motor); amortiguador de montaje de transmisién para maguinas y
motores; turbocargadores (partes estructurales de maquinas); valvulas [partes estructurales de maguinas};
vaporizadores {parte estructural de magquinas y/o parte de motor); separadores de agua; actuadores
lineales; actuadores hidraulicos para valvulas; actuadores neumaticos para valvulas; filtros de aire [partes
de de motor]; condensadores enfriados de aire; filtros de aire para motores automotrices: moldes de forjado
para automoviles; reguladores [partes estructurales de maquinas] enfriadores de aceite (partes
estructurales de méquinas y/o partes de motores); filtros de aceite (partes estructurales de maquinas y/fo
partes de motores); motores para ventiladores de aire acondicionado; ventilador de enfriamiento para
condensador de gas en motores (que no sean repuestos de magquinas); poleas para compresores de aire
acondicionado para automoviles.

En la clase 12: Sistema de antibloqueo de frenos para automéviles [ABS]; partes estructurales de
automoviles; pedales de aceleracion para automoviles; bolsas de aire para automéviles; brazos para
vehiculos; ceniceros para vehiculos; convertidores de torque para automoviles; alarmas anti-robos para
vehiculos; carter ATA para automéviles; cuerpos de valvula ATA para automoviles; ejes para vehiculos;
ejes portadores para automdviles; alojamiento de ejes para automaéviles; nudillos de ejes para automaviles;
juntas de bola para automéviles; cojinetes de eje para vehiculos terrestres; cojinetes de ruedas para
vehiculos terrestres; cinturones de seguridad para asientos de automoviles; frenos para automoviles;
servofreno para automdviles; discos de frenos para automéviles; tambores de frenos para vehiculos;
cilindros de freno para vehiculos; pastillas de frenos para automéviles; pedales de freno para vehiculos;
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zapatos de freno para vehiculos; forros de frenos para automdviles; cubierta de parachoques para
automoviles; parachoques absorbores de energia para automdviles; guardas de parachoques para
automoviles; parachoques de labio para automdviles; molduras para parachoques de automéviles;
parachoques para automoviles; cabinas para automoviles; pinza de freno; tapa de montaje de cilindros para
automdviles; covertores para automoviles [conformado]; consola central para automoviles; marcos de
chasis para automoviles; asientos infantiles para vehiculos; refuerzo de embrague para automoviles; cables
de embrague para automdviles, covertor de embrague para automdviles; discos de embrague para
automdviles; alojamiento de embrague para automéviles; cilindros master de embrague para automoviles;
pedales de embrague para vehiculos terrestres; cilindros de potencia para embragues de automéviles;
liberadores de cilindros de embragues para automdviles; horquillas de embrague para automaviles; cilindros
esclavos concentricos para automdviles; consola apova brazos para automoéviles; embrague para
ventiladores de enfriamiento para vehiculos terrestres; acoplamiento para vehiculos terrestres; capucha de
barra cruzada para automoviles; covertores superiores de capucha para automoéviles: almohadillas de
choque para vehiculos; travesafios de automdviles; juntas de velocidad constante para automoviles:
cubierta para camiones; portadores diferenciales para automdviles; funda diferencial para automdviles;
covertor de disco y embrague para automéviles; sellos de disco de embrague para automdéviles; manijas de
puerta de automdviles; peldafio para puerta de automdvil; visera de puerta para automovil; barras de
acoplamiento para automéviles; motores de automéviles; covertores para motor de automoviles; gomas de
montaje de motor para automéviles; motor bajo cubierta para automéviles; guarda fango bajo cubierta para
automéviles; consolas de piso para automéviles; tapas para tanques de vehiculos a gas; puertas para
fanques de gas; tanques de combustibles para vehiculos; engranajes para vehiculos terrestres; vidrios
moldeados para automéviles; guanteras para vehiculos; forros de cabeza para automoviles; reposacabezas
para asientos de vehiculos; almohadillas aislantes del capd para automéviles; muelles de [aminas para
suspensién de vehiculos terrestres; palancas para automdviles; seguros contra-robo para usar en timén
para automoviles; instalacion eléctrica antirrobo para vehicules; guarda fangos; embrague de sobre
velocidad para automéviles; cuerpo de paneles para vehiculos; puertas de panel para vehiculos terrestres;
frenos de parqueo para automéviles; pilares para automéviles; planetarios para automoviles; sellos de
potencia para direccion de automoéviles; mecanismos de transmision para vehiculos terrestres; motores para
ventanas eléctricas de vehiculos terrestres; gjes de propulsion para automéviles; parrillas de radiador para
automoviles; espejos para uso en vehiculos; espejos retro visores; reservorios para vehiculos terrestres:
tanque reservorio para vehiculos tetrestres; porta equipajes superior para vehiculos; paneles de techo para
vehiculos terrestres; estante de techo para automdviles; cojin de jebe para suspension de rueda para
automaviles; asientos de automdviles; organizadores de asientos posterior especialmente adaptado para
usar en carres; cinturones de seguridad para asientos de vehiculos; protector de asientos de automéviles;
cojines para asientos de automoviles; alarmas de seguridad para vehiculos; amés de seguridad para
asientos de vehiculo; gje cardanico para vehiculo; ejes de transmisidn para vehiculos terrestres;
absorbedores de impactos para automéviles; ajustader de tensién para frenos en vehicuios; Hanta de
repuesto para vehiculos; alerones para vehiculos; resortes de suspensidén para vehiculos; resortes
absorbedores de impactos para vehiculos; barras de estabilizacién de suspension para vehiculos ferrestres;
engranajes de direccion para vehiculos terrestres; varillaje de direccion para vehiculos terrestres; timones
de direccidén de automdviles; columnas de timones de direccion; ejes de timones para automoviles; techo
solar para automoviles, para sol para automoviles; estabilizadores de depdsito de admision de aire para
motores de automoviles; ventana de vidrio sin acabar para vehiculos; plataformas elevadoras [partes de
vehiculos terrestres); llantas; convertidores de torque para vehiculos terrestres; barras de remolque para
vehiculos; orugas de goma para automdéviles; transmisiones para vehiculos terrestres; juntas universales
para vehiculos terrestres; valvulas solenoides para vehiculos terrestres; valvulas de freno para automdviles;
valvulas de expansidn para automdviles; desempafiadores para vehiculos terrestres; llantas de
automdviles; cilindros de frenos para vehiculos; covertor de rueda para vehiculos terrestres; cilindros de
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i) Hatomado conocimiento de que la denunciada ha importado, mediante DAM
N° 118-2019-10-099076-00, sin la debida autorizacion, filtros de aire con
signos semejantes a sus marcas registradas.

fij) Solicita que se realice una diligencia de inspeccion, se dicte medida cautelar
de inmovilizacion, cese de uso y comiso; se imponga una sancién a la
denunciada; y se ordene el pago de las costas y costos a su favor. Ampara
su denuncia en virtud del articulo 155, incisos a), d) y la solicitud de sus
medidas cautelares en el articulo 245 de |a Decision 4865,

Adjunto medios probatorios con la finalidad de acreditar sus argumentos.

Mediante Resolucién de fecha 18 de marzo de 2019, la Secretaria Técnica de la
Comisién de Signos Distintivos dispuso, entre otros aspectos, practicar
inspeccién en el lugar sefialado por la denunciante y dicté las medidas cautelares
de inmovilizacién, cese de uso y comiso.

Con fecha 12 de abril de 2019, se llevd a cabo Ia diligencia de inspeccion,
verificandose la existencia de los productos materia de denuncia. Asimismo, se

rueda para vehiculos terrestres; guardas de rueda para automoviles; cubos de ruedas para automoviles;
tapas para cubos de ruedas para automéviles; ventanas para vehiculos; toberas para lavador de parabrisas;
hojas de limpieza de parabrisas; motor para limpiador de parabrisas; brazo del motor limpia parabrisas;
tapiceria de grano de madera para vehiculos; tableros de instrumentos electronicos para automdaviles;
alarmas de respaldo para vehiculos; claxons.

® Decision 486 ,
Articulo _155.- E| registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero
realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales
se ha registrado la marca; sobre productes vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes ¢ acondicionamientos de tales productos;
(--)
d) usar en el comercic un signo idéntico o simifar a la marca respecio de cualesquiera productos o
servicios, cuando tal uso pudiese causar confusién o un riesgo de asociacién con el titular del registro.
Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumira gue existe
riesgo de confusion;

(...

Articulo 245 - Quien inicie o vaya a iniciar una accién por infraccion podra pedir a la autoridad nacional
competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comision de la
infraccidn, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la accién
o el resarcimiento de los dafios y perjuicios. Las medidas cautelares podran pedirse antes de iniciar la
accitn, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.
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hicieron efectivas las medidas cauielares de cese de uso y el comiso de los
productos en cuestion®.

Con fecha 22 de abril de 2019, Retail Trade Pert E.1.R.L. absolvid el traslado de

la denuncia interpuesta, sefialando que:

- Ha tomado conocimiento con la diligencia de inspeccion que se encontrd
mercaderia identificada con las marcas KIA y HYUNDAI.

- No ha apelado las medidas cautelares dictadas, es mas se ha ailanado alo
dispuesto por Indecopi

- ks la primera vez que comete este tipo de error. No ha actuado de mala fe, por
lo que esta dispuesta a colaborar con todo lo solicitado.

- Solicita que se tenga en cuenta su conducta, considerando su allanamiento y
gue fue un error de su proveedor.

Mediante Resolucién N° 2761-2019/CSD-INDECOP! de fecha 19 de junio de
2019, la Comisién de Signos Distintivos:

Primero: Declaré INFUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de
Propiedad Industrial interpuesta por Hyundai Motor Company contra Retail Trade
Pera E.ILR.L., con relacion a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal
a) del articulo 155 de la Decisidén 486.

Sequndo: Declard6 FUNDADA la denuncia por infraccidon de derechos de
Propiedad Industrial interpuesta por Hyundai Motor Company contra Retail Trade
Peru E.1.R.L., con relacién a las conductas que vuineran lo dispuesto en el literal
d) del articulo 155 de fa Decisién 4886.

Tercero: SANCIONO a Retail Trade Pert E.LLR.L. con una multa equivalente a 7
UIT.

Cuarto: PROHIBIO a Retail Trade Perti E.L.R.L. el uso de los signos infractores,
para filtros de aire.

Quinto: Dispuso el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados con
motivo dei presente procedimiento.

Sexto: DISPUSO que Retail Trade Pera E.I.R.L. asuma el pago de las costas y
costos incurridos por Hyundai Motor Company.

La Comisién considerd lo siguiente:

» Infraccién de derechos de propiedad industrial

¢ Conforme se aprecia en el Acta de Inspeccion e Incautacion de fecha 12 de abril de 2019, se comisaron:
2 500 filiros de aire; identificados con los signos objeto de cuestionamiento (fojas 93-100).
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De la valoracién conjunta de los medios probatorios obrantes en autos, se
concluye que la denunciada importd filtros de aire identificados con los
siguientes signos:

» Aplicacién del literal a) del articulo 155 de la Decisién 486

Si bien los productos materia de denuncia consignan el signo objeto de
cuestionamiento, no se ha acreditado que la imputada haya sido quien aplicé
o colocé dicha marca en el producto, principalmente debido a que en los
mismos no se incluye alguna referencia que la vincule con la conducta
establecida en el literal analizado.

Por las consideraciones expuestas, no se acredita que la denunciada ha
infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, no
configurandose los actos previstos en el literal a) del articulo 155 de Ia
Decisién 486, por lo que corresponde declarar INFUNDADA la denuncia en
este extremo.

Aplicacion del literal d) del articulo 155 de la Decision 486 - Evaluacion
del riesgo de confusion

Respecto de la marca registrada con Certificado N° 15796

Si bien existe vinculacién entre los productos que distinguen los sighos bajo
analisis, dado que no existen semejanzas entre los mismos, los signos bajo
analisis no resultan confundibles entre si.

Respecto de las marcas registradas con Certificado N° 180361, N° 106626 v
N° 172809

Dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los
signos en comparacion, asi como las semejanzas existentes entre los
mismos, éstos resultan confundibles.
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Por las consideraciones expuestas, se acredifa que [a denunciada ha
infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante,
configurandose los actos previstos en el literal d) del articulo 155 de la
Decisién 486.

Imposicion de la sancién

La Comisidn consideré que el monto de la multa a imponer, a fin de que
genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 7 UIT.

Respecto a las medidas definitivas

En la medida que se ha verificado la existencia de infraccidén por parte de la
denunciada, corresponde prohibirle el uso de los signos infractores, con
relacion a filtros de aire.

Costas y costos solicitada por Hyundai Motor Company

Consideré que la denunciada ha utilizado signos semejantes a las marcas
base de denuncia, por lo que corresponde imponerle el pago de las costas y
costos en los cuales ha incurrido Hyundai Motor Company

Con fecha 19 de julio de 2019, Retail Trade Pert E.I.LR.L. interpuso recurso de
apelacion, manifestando lo siguiente:

Su empresa comete un error al importar mercaderia identificada con la marca
registrada HYUNDAI, pero estos corresponden en su totalidad a filiros de
aire, los cuales se encuentran incluidos en la clase 7 de la Nomenclatura
Oficial, mas no en Ia clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

No es posible vincular productos que se encuentran en distintas clases de la
Nomenclatura Oficial.

Solo ha vulnerado el derecho de la denunciante, respecto de la marca
registrada base de denuncia en la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, mas no
de otras clases. ‘

De las marcas base de denuncia solo una de ellas identifica productos en la
clase 7 de la Nomenclatura Oficial, vulnerandose los derechos de la
denunciante respecto a dicha marca, pero mas no de las demas que
identifican productos en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

No cuestiona la cantidad de productos importados, es mas en sus alegatos
aceptd haber cometido la infraccién por el error de su proveedor. Sin embargo
solicita que la Sala tome en cuenta el valor de los productos importados, el
cual no llega ni a la cuarta parte dei valor de un producto nacional, al ser chino
ylo alternativo.
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- La conducta tipificada en el literal d) del articulo 155 de la Decision 486, no
se llegd a consumar en su totalidad, toda vez que los productos importados
no fueron comercializados, debido a que fueron comisados.

- No tuvo la intencién de realizar la infraccion cometida, toda vez que el error
fue de su proveedor en el extranjero.

No obstante haber sido debidamente notificada, la denunciante, Hyundai Motor
Company, no absolvié el traslado de la apelacién interpuesta.

Il. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar si Retail Trade
Perd E.I.R.L. ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Hyundai
Motor Company y, de ser el caso, las sanciones a imponer.

1. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

» Hyundai Motor Company (RepUblica de Corea) es titular de las siguientes
marcas:

22| Before Service | 1803617 12

) — 1066268 12
HYUNDRI
Drive your way
“Ver nota 1.
¥ Ver nota 2.
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&= HYUNDA!] 1728098 12

REW THIFKING. NEW POSSIBILITIES,

1579610 7y12

2. Cuestiones Previas

Extremos apelados

Mediante Resolucion N° 2761-2019/CSD-INDECOPI de fecha 19 de junio de
2019, la Comision de Signos Distintivos:

Primero: Declaré INFUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de
Propiedad Industrial interpuesta por Hyundai Motor Company contra Retail Trade
Pertt E.ILR.L., con relacién a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal
a) del articulo 155 de la Decision 486.

Sequndo: Declar6 FUNDADA la denuncia por infraccidn de derechos de
Propiedad Industrial interpuesta por Hyundai Motor Company contra Retail Trade
Peri E.I.R.L.., con relacién a tas conductas que vulneran lo dispuesto en el literal
d) del articulo 155 de la Decision 486.

Tercero: SANCIONO a Retail Trade Pert E.I.R.L. con una multa equivalente a 7
UIT. ‘
Cuarto: PROHIBIO a Retail Trade Per(i E.ILR.L. el uso de los signos infractores,
para filtros de aire.

Quinto: Dispuso el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados con
motivo del presente procedimiento.

Sexto: DISPUSO que Retail Trade Pertl E.I.R.L. asuma el pago de las costas y
costos incurridos por Hyundai Motor Company.

? Ver nota 3.

10 ver nota 4.
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En el recurso de apelacién presentado por [a denunciada se advierte que sus
argumentos se encuentran orientados a cuestionar la vinculacion existente entre
los filtros de aire de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial y los productos que
identifican las marcas regisiradas base de denuncia en la clase 12 de la
Nomenclatura Oficial, asi como el monto de la multa impuesta por la Primera
Instancia.

En consecuencia, corresponde que la Sala se pronuncie sobre la presunta
infraccién, con relacién a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal d)
del articulo 155 de la Decision 486; y, de ser el caso, determinar el monto de la
multa a imponer a denunciada; por lo tanto, el extremo que declaré INFUNDADA
la denuncia por infraccion de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por
Hyundai Motor Company contra Retail Trade Pert E.I.LR.L., con relacién a las
conductas que vulneran lo dispuesto en el literal a) del articulo 155 de la Decision
486, ha quedado consentido y no corresponde a la Sala pronunciarse al
respecto.

Actos comprendidos dentro del concepto “uso en el comercio”

En su recurso de apelacién la denunciada sefalé que la conducta tipificada en
el literal d) del articulo 155 de la Decision 486, no se llegd a consumar en su
totalidad, toda vez que los productos importados no fueron comercializados,
debido a que fueron comisados.

Por un lado, corresponde precisar que los actos comprendidos dentro del
concepto “uso en el comercio”, ha sido materia de la Interpretacion Prejudicial
del articulo 155 literal d) de la Decisién 486 realizada por el Tribunal Andino de
Justicia de fa Comunidad Andina en el Proceso N° 339-1P-2015", en la cual se
sefiala lo siguiente: ‘ ‘

“L os actos de importacion estan comprendidos en el concepfo de “uso en el
comercio”, pues la importacion permite que los bienes extranjeros ingresen al
territorio nacional de conformidad con los diferentes regimenes establecidos
para el efecto, dentro de los cuales se encuentra el de importacién definitiva,

" Gaceta Oficial Acuerdo de Cartagena N° 2814 del 28 de setiembre de 2016.
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a través del cual los productos importados pueden circular libremente y, en
consecuencia, participar en el comercio intermo.

En este orden de ideas, es claro que lo actos de importacién tienen que ver
con el mercado y por consiguiente se adecuan al supuesto previsto en el literal
d} del articulo 155 de la Decision 486.”

Por lo expuesto, se advierte que el acto de solicitar la introduccién fisica de
mercancias de procedencia extranjera al territorio nacional'? efectuado por la
denunciada, se encuentra comprendido dentro del ambito de aplicacién del
articulo 155 inciso d) de la Decisién 486.

Responsabilidad objetiva de los actos de infraccion en materia de Propiedad
Industrial

En su recurso de apelacién la denunciada manifesté que no tuvo la intencién de
realizar la infraccion cometida, toda vez que el error fue de su proveedor en el
extranjero.

Al respecto, corresponde senalar que la aplicacién de la normativa en materia de
Propiedad Industrial alcanza Unicamente a los actos realizados en el territorio
nacional?,

Por ofro lado, en los casos de Infraccion a los Derechos de Propiedad Industrial
la responsabilidad administrativa es objetiva, es decir no se analiza si el infractor

12 Decision N° 671. Armonizacion de Regimenes Aduaneros.
Articulo 1.- Ambito de aplicacion. -
{...) Importacién. - Introduccidn fisica de mercancias de procedencia exiranjera al territorio aduanero
comunitario. También se considera importacién a la introduccién de mercancias procedentes de
zona franca al resto del territorio aduanero comunitario en los términos previstos en esta Decision

(..

13 Decreto Legislativo N° 1075

Articulo 97.- Actos de infraccion.

Constituyen actos de infraccion todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial
reconocidos en la legislacién vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional.
La responsabilidad administrativa derivada de los actos de infraccion a los derechos de propiedad industrial
es objetiva
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tuvo o no la intencién de vulnerar tales derechos, siendo Unicamente necesario
constatar la realizacion de la alguna de las conductas tipificadas por la ley como
actividades infractoras.

2. Infraccién a los derechos de Propiedad Industrial

El articulo 238 de la Decision 486" establece que el titular de un derecho
protegido en virtud de dicha Decision podra entablar accién ante la autoridad
nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que
también podrd actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia
de una infraccion.

El articulo 155 de la Decision 486 establece que el registro de una marca confiere
a su ftitular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su
consentimiento, los siguientes actos:

a)  aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre
los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se
hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para
los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar
tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal usoc pudiese causar

' Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisién podra entablar accion ante la
autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podra actuar
contra quien ejecute actos que manifiesten |la inminencia de una infraccion.

Si la legislacion interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra iniciar de
oficio, las acciones por infraccion previstas en dicha legislacién.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra entablar la accidn contra una
infraccion sin, que sea necesario el consentimiento de los demas, salvo acuerdo en contrario entre los
cotitutares.
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confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratandose
del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se
presumira que existe riesgo de confusién; ‘

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello
pudiese causar al tifular de! registro un dafio econdémico o comercial
injusto por razén de una dilucién de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o por razén de un aprovechamiento
injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una
difucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la
marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de
propiedad industrial a interponer una accién por violacién contra quien infrinja
tales derechos, agregando que procede también en caso que exista peligro
inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.

3. Principio de especialidad

En su recurso de apelacion la denunciada manifesté que no es posible vincular
productos que se encuentra en distintas clases de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, debe tenerse en cuenta el principio de especialidad, mediante el
cual se limita la posibilidad de oponer o interponer acciones de infraccion,
teniendo como base una marca o solicitud de registro previa, segun corresponda,
frente al registro o uso de un signo objeto de cuestionamiento que identifica o se
refiere a productos o servicios identicos o similares.

Cabe precisar que la regla de la especialidad no esta necesariamente vinculada
a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su
verdadero alcance. A este respecto, el segundo parrafo del articulo 151 de la
Decision 486 otorga a la Clasificacién Internacional un caracter meramente
referencial.

M-SPI-01/01 14-27

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calie De |a Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perl / Telf: 224 7300
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Wab: www.indecopi.gob.pe



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 0044-2020/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

Asi, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de
la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios
de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe
riesgo de confusion, lo relevante es determinar si los productos o servicios son
similares seglin su naturaleza, finalidad, canales de comercializacion o publico
consumidor al que estan dirigidos.

4. Signos utilizados por la denunciada

La Primera Instancia determind que la denunciada importd filtros de aire
identificados con los siguientes signos:

SIGNOS OBJETO
CUESTIONAMIE]

Cabe mencionar que lo anterior no ha sido cuestionado por la denunciada, antes
bien, esta (ltima reconocié el uso de los signos en mencién; sin embargo, precisd
que solo ha vulnerado el derecho de la denunciante, respecto de la marca
registrada base de denuncia en la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, mas no de
las demas marcas registradas en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, debido
a la imposibilidad de vincular clases diferentes.

Al respecto corresponde sefialar que la marca a la que hace referencia la
denunciada es la registrada con Certificado Multiclase N° 15796, la cual distingue
productos de la clase 7 y 12 de la Nomenclatura Oficial. Sin embargo, es
necesario precisar que la Primera Instancia manifesté que la referida marca no
resulta confundible con los signos objeto de cuestionamiento.

En ese sentido, Unicamente le corresponde a la Sala evaluar la posibilidad de
riesgo de confusidon respecto de las marcas registradas con Certificado N°

M-SPI-01/01 15-27

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROFIEDAD INTELECTUAL
Calle De |z Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perd / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web; www.indecopi.gob.pe




TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCION N° 0044-2020/TPI-INDECOP]

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

180361, N° 106626 y N° 172809 que identifican productos en la clase 12 de la
Nomenclatura Oficial con los signos objeto de cuestionamiento que se refieren a
filtros de aire de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial.

5. Determinacion del riesgo de confusién

La Decision 486 establece literalmente el riesgo de confusién como parametro

para fijar los limites de la dimension negativa del derecho de exclusiva de la
15

marca’s.

Con relacién a la figura del riesgo de confusion, cabe referirse a la interpratacion
prejudicial del articulo 136 inciso a) de la Decision 48678 realizada por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 198-IP-2015'7, en la cual
se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser
suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusidén con
otras marcas debidamente regisiradas que gozan de la proteccién legal
concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende,
consistente en hacer uso de ellas con exclusividad”.

En dicha interpretacion prejudicial se sefiala asimismo que:

*Seguln la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible
ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaria contra
el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los
consumidores. La prohibicién de registro de signos confundibles contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para
que el consumidor no sea objeto de engafnos que le lleven a incurrir en error al
realizar la eleccién de los productos que desea adquirir”,

15 Articulo 136.- “No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para [os mismos producios o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales
el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o de asociacién; (...)".

8 Ver nota 15.
17 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3269 del 12 de abril de 2018.

M-SPI-01/01 16-27

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De |z Prosa 104, San Borja, Lima 41 - PerG / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



RTNEA D¢
=,

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 0044-2020/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

La Sala considera que el riesgo de confusién debe analizarse teniendo en cuenta
la interrelacién de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza
distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de
modo que para el analisis de la similitud o conexién competitiva de productos o
servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelacion de estos elementos se determina el riesgo de confusién. Asi,
puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior
tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexion competitiva,
se determine que existe riesgo de confusion. Por ofro lado, ante productos o
servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que
exista un riesgo de confusion. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de
los signos y aunque se determine que existe similitud o conexidén competitiva entre
los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusion, si la marca
registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una proteccién limitada.

5.1 Respecto de los producios

En el presente caso, se advierte que los signos objeto de cuestionamiento se
refieren a filtros de aire de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, en tanto que
que las marcas registradas con Certificados N° 180361, N° 106626 y N° 172809
identifican, entre otros, motores para vehiculos terrestres / motores de
combustion interna para vehiculos terrestres / motores de automévil,
respectivamente.

Al respecto se advierte que los filtros de aire se encuentran vinculados con los
motores para vehiculos ferrestres / motores de combustién interna para
vehiculos terrestres / motores de automovil, toda vez que los mencionados filtros
forman parte de los productos senalados que identifican las marcas registradas
e incluso tienen una relacidon de complementariedad entre si. Es més, muchas
veces cuando se realizan los mantenimientos preventivos al motor de vehiculos
terrestres (ya sea en concesionarios o en talleres especializados) una de las
piezas a cambiar es el filtro de aire, siendo susceptibles de ser fabricados y
comercializados por las mismas empresas y encontrarse dirigidos al mismo
publico consumidor.
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5.2 Examen comparativo

Si bien corresponderia evaluar si los signos objeto de cuestionamiento son
similares con las marcas registradas con Certificado N° 180361, N° 106626 y N°
172809, dicho aspecto no ha sido cuestionado por la denunciada, por lo que no
corresponde a la Sala realizar el analisis sefialado, dejando firme lo resuelto por
la Primera Instancia en este extremo.

Teniendo en cuenta lo sefialado en el parrafo precedente, la denunciada incurre
en infraccién a los derechos de Propiedad industrial de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 155 inciso d) de la Decision 486.

6. Determinacion de las sanciones por la infraccion a los derechos de Propiedad
Industrial de la denunciante

6.1 Marco legal

El articulo 120 del Decreto Legislativo 1075 establece que, sin perjuicio de las
medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infraccién o para evitar
gue éstos se produzcan, se podran imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestacion

b) Multa

Asimismo, dispone que las multas que la autoridad nacional competente podra
imponer por infracciones a derechos de Propiedad Industrial seran de hasta
ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilicito real
obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco
(75) UIT, la multa podra ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos
por la actividad infractora.

Para efectos de la imposicidn de las sanciones, se debera tener en cuenta los
criterios establecidos en el articulo 121 del citado Decreto Legislativo, los cuales
se desarrollaran a continuacion:

a) Elbeneficio ilicito real o potencial de la comisién de la infraccion;
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El cual estara dado por lo que se dejé de pagar por obtener la autorizacion
por parte del titular de la marca materia de la denuncia. A falta de dicha
informacién, esta Sala empleara como referencia el monto obtenido por el
infractor como resultado de su conducta.

La probabilidad de deteccion de la infraccién

Para efectos de fijar la sancién, es necesario tomar en cuenta que tan
probable era para el infractor que su conducta sea detectada por el titular
del derecho infringido o por la autoridad administrativa. Cuando Ia
probabilidad es bastante baja, los infractores tienden a continuar con su
conducta, toda vez que consideran que dificiimente sera sancionados, por
lo que en estos casos la sancion debe ser mas severa.

En este rubro se debe tener en cuenta el tipo de actividad desarrollada, la
promocién que se hizo de la misma, las caracteristicas del sector del
mercado en cual se desarrolla la conducta infractora, la cantidad de
agentes que participan en el mercado, entre otros.

L.a modalidad y el alcance del acto infractor

La ley prevé diversos tipos o modalidades de conductas infractoras, las
cuales estan tipificadas en el articulo 155 de la Decisién Andina 486.
Algunas estan vinculadas a actividades previas a la puesta a disposicion
del pablico de los productos o servicios con la marca, tales como: la venta
de etiquetas que incluyen la marca, suprimir la marca en un envase; otras
conductas estan relacionadas a la explotacion de la marca en el mercado
(fabricacion y/o venta de productos con la marca), etc.

Asimismo, se debe tener en cuenta el alcance o difusién del acto infractor,
es decir, el ambito geografico dentro del que tuvo alcance la infraccion y el
tipo de publico al cual se dirigi6. En efecto, no es posible sancionar de la
misma forma a aquellas conductas que, por ejemplo, a) tuvieron un alcance
geografico reducido en comparacion a aquellas que tuvieron alcance
nacional o b) estuvieron destinadas a un publico masivo o solo a un
segmento del mercado, entre otras.
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Los efectos del acto infractor

Dependiendo del tipo de infraccién, el sector del mercado en que se realiza,
y el alcance y modalidad, los efectos pueden ser muy variados y llegar a
alcanzar no solo al titular de la marca (pérdidas econémicas), sino también
al publico consumidor, como seria el caso por ejemplo de las falsificaciones
de marcas que distinguen productos farmacéuticos o alimenticios. En ese
contexto, la sancidén debe ser proporcional a los efectos de la infraccion
cometida.

La duracion en el tiempo del acto infractor

El periodo durante el cual se realizé la infraccién también influye en la
sancion, toda vez que no seria justo sancionar por igual dos conductas que,
aun cuando tuviesen naturaleza similar, hubiesen tenido una duracion
distinta.

La reincidencia en la comisidon de un acto infractor

Para efectos de considerar que un infractor ha sido reincidente se debera
verificar que la conducta sancionada haya sido cometida con posterioridad
a la notificacion de la resolucion que determiné la existencia de la infraccion
primigenia.

La reincidencia es considerada una circunstancia agravante, por lo que la
sancidon aplicable no debera ser menor que la sancidon precedente, segln
lo dispuesto en el articulo 120 del Decreto Legislativo 1075.

L.a mala fe en la comision del acto infractor
En este rubro, se debe evaluar si, de acuerdo a lo que establece la

legislacion marcaria, han ocurrido hechos que demuestren o evidencien
gue la denunciada actud de mala fe al cometer el acto infractor.

Adiciocnalmente, a lo indicado, la Sala considera que también podran tenerse en
consideracion los siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumplir la
sancién, la conducta procedimental y el principio de razonabilidad, aplicable este
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ultimo en virtud de lo dispuesto en el articulo 248 del Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 27444, ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS).

En efecto, las sanciones de tipo administrativo tienen como principal objetivo
disuadir o desincentivar la realizacién de infracciones por parte de los
administrados. Asi, la magnitud de dichas 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 o0 empresas infractoras sino sobre el resto de agentes
econdmicos del mercado. De no existir un objetivo disuasive el actuar
contraviniendo la Ley resultarfa mas rentable que cumplir las normas o asumir la
sancion.

A la Autoridad le corresponde no sélo tutelar los derechos de propiedad industrial
sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso
econdémico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposicién de la sanciéon se
busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

6.2 Determinacion del monto de la muita

A efectos de determinar el monto de la multa que corresponde imponer a la
denunciada, se tendran en cuenta los criterios desarrollados en el numeral
anterior, los mismos que seran aplicados al presente caso:

o El beneficio ilicito real o potencial de [a comisién de la infraccion

Previamente, corresponde sefialar que, si bien la Comision de Signos Distintivos
a fin de determinar el beneficio ilicito considerd el valor de los productos en el
mercado, atendiendo a que el presente caso corresponde a una denuncia por la
importacion de productos identificados con signos infractores, la Sala considerara,
a efectos del calculo del beneficio ilicito, el valor FOB de los productos.

En efecto, la Sala conviene en precisar que no corresponde emplear el precio de
mercado para calcular el provecho ilicito en este tipo de infracciones, puesto que
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lo que se estd sancionando no es la distribucion de los productos infractores, sino
Unicamente su importacion, derecho que es distinto e independiente.

Del detalle correspondiente a la DAM 118-2019-10-099076-00"¢, y que en la
inspeccidén realizada se verificd [a existencia de algunos de los productos
infractores (2 500 filtros de aire), identificados con los signos objeto de
cuestionamiento.

En ese sentido, se aprecia que el valor FOB de los bienes incautados, asciende
a la suma de USD 2 595,

Por lo tanto, este valor se tomara como referencia del beneficio ilicito en el
presente caso (el cual equivale a 1,99 UIT'9).

¢ |a probabilidad de deteccién de la infraccion

Debido a que el acto infractor se consumé con la importacién de productos
identificados con signos semejantes a sus marcas regisiradas, la probabilidad de
deteccién de la infraccién es baja, toda vez que dependid de la intervenciéon de
la SUNAT, para que luego pueda ser informado a la titular de la marca base de
denuncia. '

¢ La modalidad v el alcance del acto infractor

FILTROS DE AIRE 1000 1080

1
2 FILTROS DE AIRE 1000 1010
5 FILTROS DE AIRE 500 505

1% Teniendo en cuenta el tipo de cambio en la fecha de numeracion de la DAM 118-2019-10-099076--00 (8
de marzo de 2019):

Tipo de cambio: US$ 1.00 =S/ 3,31.

Valor de la UIT Afic 2020 = 4 300.
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La modalidad del acto infractor se ha realizado a través de la importacién de
productos [2 500 filtros de aire], siendo que dicha conducta se encuentra
tipificada en el articulo 155 inciso d) de la Decisién 486.

En cuanto al ambito territorial, se advierte que los productos en mencién no han
tenido alcance nacional ni local, debido a que fueron comisados.

e Los efectos del acto infractor

Los efectos del acto infractor podrian haber perjudicado no solo a la denunciante,
sino también al pablico consumidor, ya que existe el riesgo que estos dltimos
habrian adquirido por error tales productos en la creencia de que pertenecian al
mismo origen empresarial de la denunciante.

Cabe sefialar que la cantidad importada por la denunciada (2 500 filtros de aire)
resulta una suma considerable; en tal sentido se habria generado un impacto
negativo en el mercado en caso que se hubiese dado su comercializacién, toda
vez que ello hubiera implicado que el consumidor adquiriese los productos
infractores en lugar de los originales licenciados por la denunciante, generando
un grave perjuicio econémico en la actividad comercial del denunciante.

¢ La duracion en el tiempo del acto infractor

Teniendo en consideracion la naturaleza de la infraccion materia de denuncia
(importacion), ésta se agota en el momento en que la mercaderia ingresa al
territorio nacional.

¢ [ 3 reincidencia en la comisién de un acto infractor

Se ha verificado que en el presente caso no se cumplen los requisitos
establecidos en el articulo 248.32° literal e) del Texto Unico Ordenado de la Ley

2 Texto Unico QOrdenado de la Ley N° 27444, ey del Procedimiento Administrativo General (Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS}

Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancicnadora de todas las entidades esta regida adicionalmente por los siguientes principios
especiales:
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N°® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo N°
004-2019-JUS), a fin de que la denunciada sea considerada reincidente.

e |a malafe en la comisién de!l acto infractor

De la revision del expediente, se advierte que los signos objeto de
cuestionamiento reproduce de manera semejante a las marcas registradas a
favor de la denunciante, lo cual demuestra que ha quedada desvirtuada la
presuncion de buena fe de la denunciada, Retail Trade Per E.L.R.L.

Por lo expuesto, si bien corresponderia imponer una sancién mayor a la impuesta
por la Primera Instancia, cabe precisar que la prohibicién del principio de no
reformatio in peius recogida en el articulo 136-B del Decreto Legislativo N° 10752,
impide empeorar o desmejorar la sifuacidon juridica de la recurrente a
consecuencia de su recurso —feniendo en cuenta que la denunciante no ha
apelado fa sancién impuesta en Primera Instancia-, por lo que cuando el infractor
sancionado recurra o impugne la resolucion adoptada, la resolucién de los
recursos que interponga no podré determinar la imposicién de sanciones mas
graves para el sancionado.

(..)

3. Razonabilidad. - 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 la sancion. Sin embargo, las sancicnes
a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimierto calificado como infraccion, observando los
siguientes criterios que se sefialan a efectos de su graduacién:

a) El beneficio flicito resultante por la comision de 1a infraccion;

b) La probabilidad de deteccion de la infraccion;

c) La gravedad del dafio al interés pablico y/o bien juridico protegido;

d) El perjuicic econdmico causado;

e) la reincidencia, por la comisién de la misma infraccién dentro del plazo de un (1) afio desde que
quedd firme la resolucidon que sanciond la primera infraccion.

f) Las circunstancias de la comisién de la infraccion; y

g} La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

1 Artieulo 136-B.- Prohibicién de reforma en peor
La resolucién de la segunda instancia administrativa no puede imponer sanciones o medidas definitivas
mas graves para el infractor que las establecidas por la primera instancia administrativa, salvo que la parte
denunciante también haya apelado o se haya adherido a la apelacidn cuestionando tales materias
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En tal sentido, corresponde confirmar la multa de 7 UIT impuesta por la Comision
de Signos Distintivos a la denunciada.

7. Medidas definitivas

De conformidad con el articulo 122 del Decreto Legislativo 1075, sin perjuicio de

la sancién que se imponga por la comisidén 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 infraccién;

b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resuitantes de la
infraccidn, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o
de publicidad u otros materiales, asi como los materiales y medios que
sirvieran para cometer la infraccion;

c) la prohibicién de la importacién o de la exportacién de los productos,
materiales o medios referidos en el literal b);

d) las medidas necesarias para evitar la continuacién o la repeticién 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

f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;

g) la publicacion de la resolucién que pone fin al procedimiento y su notificacién
a las personas interesadas, a costa del infractor.

- Prohibicién de uso

Teniendo en cuenta la infraccion en la que incurre la denunciada, corresponde
prohibirle el uso de los signos infractores, con relacién a filtros de aire.

- Comiso Definitivo

En la medida que se ha determinado la existencia de una infraccién por parte de
la denunciada, la Sala manifiesta que el comiso de los productos, deviene en
una medida definitiva.
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8. Costas vy Costos del procedimiento

El articulo 126 del Decreto Legisiativo 1075, modificado por el articulo 2 del
Decreto Legislativo N° 1309, establece que, a solicitud de parte, la autoridad
nacional competente ordenara que la parte vencida asuma el pago de costos y
costas del procedimiento en los gue hubiera incurrido la otra parte o0 el INDECOP!.
Para tal efecto la parte vencedora, debe acreditar los gastos incurridos por los
referidos conceptos.

Cabe precisar que los costos del proceso estan constituidos por los honorarios del
abogado de alguna de las partes del procedimiento, mientras que las costas estan
constituidas por las tasas y los demas gastos realizados en el marco de la
tramitacién del procedimiento.

Al haberse demostrado que Retail Trade Pert E.I.R.L. ha infringido los derechos
de Propiedad Industrial de Hyundai Motor Company y ser esta Ultima parte
vencedora en la denuncia formulada contra la referida empresa, corresponde a
la denunciada asumir el pago de costas y costos en los que hubiere incurrido la
denunciante.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero. — Declarar INFUNDADO el recurso de apelacion interpuesto por Retail
Trade Perd E.LR.L.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolucion N° 2761-2019/CSD-INDECOPI de fecha

19 de junio de 2019, en los extremos que:

- Declar6 FUNDADA la denuncia por infraccién de derechos de Propiedad
Industrial interpuesta por Hyundai Motor Company contra Retail Trade Peru
E.LR.L., con relacion a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal
d) del articulo 155 de la Decisidn 486.

- Impuso una sancién de multa a la denunciada, cuyo monto quedo estabiemdo
en7 UIT.

- PROHIBIO a Retail Trade Pert E.I.R.L. el uso de los signos infractores, para
filtros de aire.

- DISPUSO que Retail Trade Peru E.lLR.L. asuma el pago de las costas y
costos incurridos por Hyundai Motor Company.
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- Dispuso el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados con motivo del
presente procedimiento.

Tercero.- DEJAR FIRME la Resolucién N° 2761-2019/CSD-INDECOPI de fecha
19 de junio de 2019, en el extremo que declard INFUNDADA la denuncia por
infraccién de derechos de propiedad industrial interpuesta por Hyundai Motor
Company contra Retail Trade Perd E.lLR.L., con relacion a las conductas que
vulneran lo dispuesto en el literal a) del articulo 155 de la Decision 486.

Con la intervencion de los Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Syivia
Teresa Bazan Leigh, Fernando Raventés Marcos y Virginia Maria Rosasco
Dulanto

GONZALO FERRERQ DIEZ CANSECO
Presidente de [a Sala Especializada en Propiedad Intelectual
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 28 de febrero de 2020

Proceso: 315-1P-2019
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Sala Contenciosa, Contenciosa

Administrativa, Social y Administrativa
Segunda del Tribunal Supremo de Justicia
del Estado Plurinacional de Bolivia

Expediente de origen: 46347-C

Expediente interno

del Consultante: 246/2016

Referencia: Cancelacion de registro de la marca LV
(mixta)

Magistrada Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

Oficio recibido via courier el 26 de agosto de 2019, mediante el cual la Sala
Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda
del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitd
interpretacién prejudicial de los Articulos 154, 155, 165, 166, 167 y 170 de la
Decision 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
Proceso Interno 246/2016; y,

El Auto de 16 de enero de 2020, mediante el cual este Tribunal admiti¢ a
tramite la presente interpretacion prejudicial.
A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: LOUIS VUITTON MALLETIER

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
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INTELECTUAL -SENAPI- DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Tercero Interesado: ALEIDA ADAMS RAMIREZ

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por el 6rgano consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos
controvertidos son:

1. Si ALEIDA ADAMS RAMIREZ estaba legitimada para presentar la
accion de cancelacion del registro de la marca LV (mixta) registrada
a favor de LOUIS VUITTON MALLETIER.

2. Si procede la cancelaciéon por falta de uso de la marca LV (mixta)
registrada a favor de LOUIS VUITTON MALLETIER, para distinguir
productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

3. Si se ha realizado un uso efectivo de la marca LV (mixta) por parte
de LOUIS VUITTON MALLETIER en los productos de |la
controversia.

4. Si los medios probatorios presentados por LOUIS VUITTON
MALLETIER resultaron pertinentes y suficientes para demostrar el
uso real y efectivo de la marca LV (mixta) para distinguir productos
de la Clase 3 de la Clasificacién Internacional de Niza.

5. Si procede la suspension de la accidon de cancelacion interpuesta
contra el registro de la marca LV (mixta), debido a la existencia
previa de una accion por infraccién iniciada contra Aleida Adams
Ramirez.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicité la Interpretacion Prejudicial de los Articulos
154, 155, 165, 166, 167 y 170 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina. Procede la Interpretacion Prejudicial de los
Articulos 165, 166 y 167 de la Decision citada’, por ser pertinentes.

1 Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina. -

. “Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud
M de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al
menos uno de los Paises Miembros, por su fitular, por un licenciatario o por otra persona
autorizada para ello durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie
la ‘accion de cancelacion. La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también
podra solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicion interpuestos con base en la

marca no usada.
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No se interpretaran los Articulos, 154, 155 y 170 de la Decision 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina, al no ser tema de controversia
los derechos y limitaciones conferidos por la marca y el procedimiento
del tramite de la accion de cancelacion.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Cancelacion de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
Carga de la prueba en la accion de cancelacion de marca por no uso.
El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos
en el comercio.

4. Independencia de una accién por infracciéon de derechos con relacion a
una posterior accién de cancelacién del registro marcario.

s

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Cancelacién de un registro de marca por falta de uso.
Procedimiento

1.1. En vista que, en el proceso interno se cancel6é por falta de uso el
registro de la marca LV (mixta), es pertinente realizar el analisis del

No obstante, lo previsto en el parrafo anterior, no podrd iniciarse la accién de cancelacion antes
de transcurridos tres afios contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion que
agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sdlo afectara a uno o a algunos de los productos o
servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccion o limitacién
de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando
aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomara en cuenta la
identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debid, entre
otros, a fuerza mayor o caso fortuito.”

“Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo
en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se
efectla su comercializacién en el mercado.

También se considerara usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segtn lo establecido en el parrafo
anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sdlo en cuanto a
detalles o elementos que no alteren su carécter distintivo, no motivara la cancelacién del
registro por falta de uso, ni disminuira la proteccién que corresponda a la marca. Articulo 167.-
La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular del registro.

El uso de la marca podré demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion
de las mercancias identificadas con la marca, entre otros.”

Y “Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular del registro.
El uso de la marca podré demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacién
de las mercancias identificadas con la marca, entre otros.”
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Articulo 165 de la Decisidn 486.

1.2. La cancelacion por falta de uso de una marca es una figura que surge
ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se
convierten en una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar
Ja marca efectivamente.?

1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se debera tomar en
cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la
marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que
inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la
marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se
encuentra en uso si los productos ¢ servicios que ampara se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las
cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de
su comercializacion.®

1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el
medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos
productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relacion
esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho
producto en el mercado; es decir, no se puede pensar gue una marca
esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto
es, sin que cumpla con su funcién distintiva.*

1.5. El primer parrafo del Articulo 165 de la Decisidn 486 establece que,
para que proceda la accion de cancelacion por falta de uso, la ausencia
de uso tiene que darse en los tres afios consecutivos precedentes a la
fecha en que se inicie la accion de cancelacion; es decir en los tres
afios inmediatamente anteriores a la presentacion de la accién. Dicho
en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca
en algan momento durante esos tres afios para que no proceda la
cancelacién del registro por falta de uso.

1.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de
la figura de la cancelacién por no uso de la marca, se debera tener en
consideracion lo siguiente:®

a) Legitimacion para iniciar el tramite. De conformidad con el
Articulo 165 de la Decision 486, el tramite se inicia a solicitud de
parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa
por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada

2 De modo referencial, ver Proceso 436-1P-2015 def 2 de marzo de 2016.

Q}‘\ 3 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 495-1P-2015 del 23 de junio de 2016.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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puede iniciar el trdmite. Lo anterior quiere decir que el solicitante
debera demostrar un interés en la cancelacién de la marca
respectiva, lo que se traduce en la intencion de registrar un signo
idéntico o semejante al no utilizado.

b) Oportunidad para iniciar el tramite. El segundo parrafo del
Articulo 165 establece la oportunidad para iniciar el tramite de la
accion de cancelaciéon por no uso de [a marca después de tres
afios contados a partir de quedar firme y debidamente notificada
la resolucién que agota la via administrativa en el tramite de
concesion de registro de marca.

Siendo ello asi, incluso si la notificacion antes referida se
efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento
interno, el inicio del computo para interponer la accidn de
cancelacion es a partir de dicha notificacion.

c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelacion del
registro de marca, es necesario que la marca no haya sido
utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra
persona autorizada para ello en al menos uno de los Paises
Miembros, durante los tres afios consecutivos precedentes a la
fecha en que se inicie la accidn de cancelacién

2. Carga de la prueba en la accién de cancelacién de marca por no
uso

2.1. Debido a que en el presente caso se estad discutiendo si LOUIS

" VUITTON MALLETIER no ha logrado acreditar el uso de la marca LV

(mixta) en la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza, resulta
necesario desarrollar los alcances del Articulo 167 de la Decision 486.

2.2. La carga de [a prueba en el tramite de cancelacién de marca por no
uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de
cancelacioén y no al solicitante de la cancelacién, de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 167 de la Decision 486; es decir, corresponde
al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento
que se cancele dicha marca.

2.3. El Articulo 167 de la Decisién 486 consigna un listado enunciativo, y no
taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar
el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podra
probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislacion
nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, debera evaluar todas
las pruebas aportadas de conformidad con el regimen probatorio
aplicable.
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3. El uso efectivo de [a marca: La puesta o disponibilidad de los
productos en el comercio

3.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso,
este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este
tema.

3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde
siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos
parametros a efectos de determinar cuando se ha acreditado dicho
uso.

3.3. Al respecto, el Articulo 166 de la Decision 486° plantea los supuestos
bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso,
conforme a continuacién se detalla;

1. Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido
puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de
los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se
efectta su comercializacién en el mercado’.

6 Decisidn 486 de 1a Comisidn de la Comunidad Andina. -

“Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuenira en uso cuando fos productos ©
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en ef
mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo
en cuemnta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se
efectia st comercializacion en el mercado. También se considerara usada una marca, cuando
distinga exclusivamente productos que son exporiados desde cualquiera de los Paises
Miembros, segun lo establecido en el parrafo anterior. £l uso de una marca en modo tal que
difiera de la forma en que fue regisirada sélo en cuanto a defalles o elementos que no alleren
su cardcler distintivo, no mofivara la cancelacién del registro por falta de uso, ni disminuiré la
proteccion que corresponda a la marca.”

7 En el Proceso 191-1IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TIJCA manifesté que tratdndose de las
ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrd en
consideracion la naturaleza de los productos, su forma de comercializacidn, las cantidades y el
uso intermitente, de conformidad con lo siguiente;

a) Bienes de consumo masivo y uso permanente, Si el titular de la marca es el fabricante,
se debera determinar si el producto se comercializd efeclivamente, es decir, si fue
identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluacién. Las ventas
intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben
necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente
y de manera real diferencid los productos en el mercado. Ademas de lo anterior, se debera
eslablecer si los productos sen perecibles o no, ya que asi se hayan vendido grandes
cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrian mantener dicho stock
durante un periodo amplio de tiempo. En este evenio, se deben demostrar ventas a los
distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.

N b) Bienes de uso masivo y estacional. Si el titular de 1a marca es el fabricante, en este
V3 evento, debera evaluarse las ventas a los intermediarios, las gue pueden darse en épocas
proximas al periodo de consumo. En el caso de los arboles de navidad, por ejemplo, dichos
intermediarios compran su stock durante tedo el afio para tenerlo listc en la época de

6
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2. Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados
desde cualquiera de los paises miembros, segln lo establecido en
el parrafo anterior.

3. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que
fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no
alteren su caracter distintivo.

3.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto
que sefiala la norma, referido a Ja puesta o disponibilidad en el
comercio_de los productos marcados en la cantidad y modo que
corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se
refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe
acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos
marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos
productos.

3.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo analisis
sefiala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los
productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a
que los productos han sido materia de venta o comercializacion y por el
segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos
para su comercializacion efectiva.

3.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca,
es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios,
debiendo determinar si la comercializacion de una cantidad de
productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva
disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar
dicho uso, en funcion a las pruebas aportadas.

3.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe
acreditar con pruebas directas o indirectas que oferté al mercado —que
ofrecié a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante,
productos) identificados con su marca. Asi, por ejemplo, que tiene un
establecimiento abierto al publico, que contratd publicidad y, de ser el
caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

3.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Articulo
165 de la Decision 486 no es castigar al titular de una marca que, si
bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposicion de
potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no

navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero
complementandolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.

¢)  Bienes suntuarios y de alto valor econémico. Es muy comun que para este tipo de
bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el afio. Este
tipo de transaccion se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se
debe demosirar que se puso a disposicion del consumidor los productos identificados con
las marcas.
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obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve
reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

3.9. Y ello es asi puesto que no es intencion del Articulo 165 de fa Decision
486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito
comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo sefialado
encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer parrafo
del Articulo 166 de la Decisién 486, norma que sefiala que se
entendera que una marca se encuentra en uso cuando los productos
que ella distingue han sido puestos en el comercio o se_encuentran
disponibles en el mercado bajo esa marca.

- 3.10.Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer
como uno de los dos supuestos de acreditacion del uso de la marca el
hecho de que el titular ha puesto a disposicién del mercado los
productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha
oferta tiene o no la aceptacion esperada por parte de clientes o
consumidores.

3.11.En consecuencia, asi como los contratos, comprobantes de pago,
documentos contables y ceriificaciones de auditoria prueban el uso de
fa marca en cuanto acreditan la comercializacién del producto
identificado con ella, también la existencia misma de un
establecimiento abierto al publico, la publicidad a través de distintos
medios (television, radio, prensa escrita, internet, redes sociales,
folleteria, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remision de cartas,
correos electrénicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto
acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo
esa marca.

3.12.En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del
producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible
en el mercado, el primer parrafo del Articulo 166 de la Decision 486
establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en
cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se
efectlia su comercializacion en el mercado.

3.13.Asi, hay productos que son ofertados de manera intermitente o
estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos
que corresponde a fechas festivas tradicionales de los paises de la
Comunidad Andina (navidad, afio nuevo, semana santa, carnavales,
entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo
en los que hay ausencia de oferta y demanda de! producto en cuestion.

= 3.14. ;Puede haber pausas en la comercializacion, incluso tratandose de
ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no”
inflexible, pues ello significaria desconocer las vicisitudes,
circunstancias y particularidades que el fenémeno comercial presenta
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en la realidad. Procesos inflacionarios, la introduccién de nuevos
impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor®, pueden alterar las
condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe
analizar con prudencia caso por caso si las pausas resuitan justificadas
o0 no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso
afectando la rentabilidad del negocio. En efecto, seria absurdo que el
empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a
perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso.
Por tal razon, corresponde que la autoridad de propiedad industrial
pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de
una apreciacion logica, racional y de la sana critica, analice caso por
caso si las pausas resultan justificadas o no.

3.15.Resta sefalar que se desprende de lo establecido en el primer parrafo
del Articulo 165 de la Decisidbn 486, que para que proceda la
cancelacion de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que
darse de manera ininterrumpida en los tres afios consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la accidon de cancelacion. Por
tanto, para frustrar dicha accién, basta que el titular de la marca
acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usé la
marca en los términos explicados anteriormente.

3.16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener
presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la
cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del
producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de
la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercializacion en el
mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que
cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se
deben ponderar la efectiva puesta a disposicién en el mercado de los
productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que
acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo
de valor dindmico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida
al publico consumidor, a través de promociones, correos electrénicos,
Facebook, anuncios en paginas web, folleteria, periddicos, entre otros.

4. Independencia de una accién por infraccién de derechos con
relacion a una posterior accion de cancelacion del registro
marcario

# Sobre el particular, en el Proceso 34-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA establecid lo
siguiente:

Fuerza mayor. - Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidacion forzosa
de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por ef embargo de un titulo o
certificado de marca.

Caso fortuito. - Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fendmenc de
la naturaleza, como la destruccion de un local comercial que contenia sus identificaciones o
ensefias cometrciales por causa de un terremoto.
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4.1. Dado que en el proceso interno la sociedad Louis Vuitton Malletier
alegd que debido a una accion por infraccion previa iniciada por ellos
contra Aleida Adams Ramirez (por importacién de productos
falsificados de la marca Louis Vuitton Malletier), el SENAPI debié
suspender la accion de cancelacion de su marca LV (mixta) iniciada por
Aleida Adams Ramirez, corresponde analizar el presente tema.

4.2. La accién de cancelacion de un registro marcario por falta de uso de
este signo distintivo no tiene incidencia respecto de una accién por
infraccion de derechos (sustentada en dicho registro marcario) iniciada
con anterioridad. En consecuencia, se cancele o no el registro marcario
en el futuro, ello no afecta el que se hayan violado los derechos del
titular sustentados en su registro marcario, en tanto la infraccion haya
ocurrido cuando el referido registro no habia sido cancelado.

4.3. Ello es asi porque si una persona desea usar una marca que, en su
opinién, no esta siendo usada en el mercado, primero debe solicitar la
cancelacidén del registro marcario, a continuacién esperar la obtencién
de un fallo favorable, luego ejercer su derecho preferente, y recién
cuando la marca ha sido registrada a su favor podra usarla en el
mercado. Por tanto, si comete una infraccion quien usa una marca que
no le pertenece, incluso si esta marca no estd siendo usada por el
titular del registro marcario.

4.4, Lo correcto es primero lograr la cancelacion por falta de uso de una
marca, para utilizarla en el mercado una vez obtenido su registro. El
hecho de que se inicie una accion de cancelacion por falta de uso de la
marca determinada en nada afecta la accion previa de infraccion de
derechos que hubiera iniciado el titular del registro marcaric contra
aquel que creyo que podia usar dicha marca simplemente porque en su
opinion este signo distintivo no estaba siendo usado en el mercado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacién prejudicial para ser aplicada por
la Sala consultante al resolver el proceso interno 243/2016 la que debera
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
gjercicic de la competencia prevista en el Literal ¢} del Articulo 19 del
Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucién
05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretacion ha
" sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, Magistrado Hernan Rodrigo Romero Zambrano, asi como por los

Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R.

10
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Gomez Apac en la sesion judicial de 28 de febrero de 2020, conforme consta
en el Acta 02-J-TJCA-2020.
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Notifiquese a la Sala consultante vy ' remitase copia de la presente
interpretacion prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina
para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

| PROCESO 315-1P-2019 |
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 28 de junio de 2019

Proceso: 473-1P-2018
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

Administrative con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Justicia de
Lima de la Republica del Peru

Expediente de origen: 495541-2012/DSD

Expediente interno

del Consultante: 12075-2016-0-1801-JR-CA-25

Referencia: Infraccién de los derechos de propiedad
industrial

Magistrado Ponente: Hernan Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio No. 12075-2016-0-S-5SECA-CSJLI-PJ del 21 de agosto de
2018, recibido via correo electrénico el 22 del mismo mes y afio, mediante
el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia
de Lima de la Republica del Per( solicitd Interpretacién Prejudicial de los
Articulos 136 Literal a) y 155 Literal d) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 12075-2016-
0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto del 01 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitio
a tramite |la presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno
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Proceso 47 3-1P-2018

Demandante: Inversiones e Importaciones la Nueva Piel
S5.AC.
Demandado: Instituto MNacional de Defensa de Ila

Competencia vy de la Proteccidn de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la
Reptblica del Pera

Tercero interesado: BTR Industries Limited

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas
controvertidos son:

1.  La presunta infraccion por el uso del signo PUNLOD ADHESIVES,
similar a la marca regisirada DUNLOF de propiedad de BTR
Industries Limited.

2. Que por la presunta infraccion existe riesgo de confusion entre el
signo PUNLOD ADHESIVES (mixto) y la marca registrada DUNLOP
(denominativa).

3. El infractor solicité como medio de defensa la cancelacion de la
marca DUNLOP, con fecha posterior a la presentacion de la
denuncia por infraccion.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Sala consultante solicitd Interpretacion Prejudicial de los Articulos

136 Literal a) y 155 Literal d) de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, los cuales se interpretan por ser pertinente!.

! Declsidn 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina.-

*Articulo 136.- No podréan regisfrarse como marcas aguefios signos cuvo uzo en ef
comercio afecfara indebidamenfo un derocho do lercermn, on parficufar cuando:

al sean ideénticos o 50 asamejon, 8 una marca anfordormente soliciiada para regisinn o
registrads por un fercerp, para fos mismos productos o servicios, o para productos o
sarvicios raspecto de los cualas el 1s0 de fa marca pueda causar un Nasgo oe confusion
o de asowiEcidn,

{.f

"Articulo 155.- El registro de una marca confiere 8 su titular el derecho de impedir a
clialguier fercaro realizar, sin i consanfimianto, los siguienfes aclos:

()

D .,___' : d)  uwsar en el comarcia un signe iddnfico o sinvlar a la marca mspocio do climlosquicns
b \ productos o servicios, cugndo (a8l uso pudiess ceusar confusion o o oresgoe e
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De oficio se interpreta el Articulo 165 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina2, por ser parte de la controversia
la cancelacion parcial de una marca.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusion directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortografica,
fonetica, conceptual o ideclégica y grafica o figurativa. Reglas para
realizar el cotejo de signos distintivos.

Accion por infraccidén de derechos. Los derechos del titular de una
marca de impedir a un tercero la infraccion de los derechos de
propiedad industrial en el-comercio.

La cancelacion parcial por no uso de |la marca.

Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Irregistrabilidad de signos por identidad o similifud. Riesgo de
confusion directo, indirecto y de asociacion. Similitud
ortografica, fonética, conceptual o ideolégica y gréfica o
figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

v A "_' e

asociacian con el btular def registro. Trafdndose del use de un signe idenlico para
productos o senvicios idénticos se presumird gue existe rasgo de confusidn;

{..J"
Decizion 486 de la Comlsion de la Comunidad Andina. -

“Articufo 165.- La oficina naciona! compelente cancelard e regisfro de ung marca a
solicifud e porsona inferesada, cuando sin molivo justificade la marca no se hubiese

ulilizado en &l menos uno de los Paisos Miembras, por su litular, por un feonciatario o por

olra persona aulorizada para elfo durante los fres afios conseculivos precedentas a fa facha
81 que s inicie la accion de

cancelacidn. La cancefacian de un regisho por falta de uso de ls marca lambien podra
solicitarse comao dofensa en un procedimisnto de oposicidn inlerpuestos con hase en ia
marca no usgda,

No ohstante lo previsto en el pdmrafo antarior, no podrd iniciarse la accion deo cancelacidr
antes de lranscurrdos fres afdos conlgdos a parfic do fa fecha de nolificacidn de I
rasolucion que agofe el procedimisnte de registro de fa marca raspectiva en la wia
administrativa.

Cusndo la falta de wso de una marca sdlo aleclara @ uno o a algunos de fos producios o
servicios. para los cuzles estuviese regisirada la marca, se ordenars una reduceion o
fimitacion de la lista de los productas o servicios comgrendidos en ol registro de la marca,
eliminando aguéllos respacto de los cuales la marca no se hubrese wsado) para olio se
tomara en cuenta fa identidad o similitud de los producfos 0 servicios.

El registro no podrd cancelarse cuando af tiluar demuestre gue la falta de use se debid,
antre ofros, a fuerza mayor o caso forfuito.”
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3.

Praoceso 473-1P-2018

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo PUNLOD
ADHESIVES (mixto) y la marca DUNLOP (denominativa), podrian
ser confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Articulo
136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo
tenor es el siguiente:

“Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular ciando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormenie
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos produclos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo
de confusion o de asociacion;

(v

Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo
que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con
anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de
fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente
cuando puedan generar riesgo de confusion (directo © indirecto) y/o
riesgo de asociacion en el publico consumidor®.

a) El riesgo de confusion, puede ser directo e indirecto. El
primero, riesgo de confusion directo, esta caracterizado por la
posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o
servicio determinado, crea que esta adquiriendo ofro. Y el
segundo, riesgo de confusion indirecto, se presenta cuando el
consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad
de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente
posee.

b) El riesgo de asociacién, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el
origen empresarial del producto, al adquiriflo piense que el
productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacién
o vinculacién economica.

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad
o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar
riesgo de confusién (directo o indirecto) o de asociacion en el publico
consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud
entre dos signos puede ser*:

Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Pracesos 470-P-2013 de fecha 18 de
mayo de 2016, 486-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junic de 2016,

Ibdem.
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a) Ortografica: Se refiere a la semejanza de |as letras de los
signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion;
esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la
longitud de la o las palabras, el numero de silabas, las raices, o
las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los
cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de
confusion sea mas palpable u ohvio,

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los
signos en conflicto. La determinacion de tal similitud depende,
entre otros elementos, de la identidad en la silaba ténica o de
la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo,
también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada
caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de
confusion entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que
evocan una idea y/o valor identico y/o semejante.

d) Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los
elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en
cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. lgualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debera
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas®:

a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los
elementos que conforman el conjunto de los signos en
conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de
conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortografica,
grafica o figurativa y conceptual o ideologica.

b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un analisis simultdéneo, pues el
consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo,
sino gue lo hara en momentos diferentes.

c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede
percibir el riesgo de confusion o asociacion.

d) Al realizar la comparacién es importante colocarse en el lugar
del consumidor y su grado de percepcion, de conformidad con
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el tipp de productos o servicios de que se frate, bajo los
siguientes criterios5:

(i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a
productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del
consumidor medio podria ser el soporte del analisis de
confundibilidad. De acuerdo con las maximas de la
experiencia, al consumidor medio se le presume
normalmente informado y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepcidn es variable en relacién con la
categorla de bienes o productos, lo que debe ser
analizado y ponderado por la autoridad nacional
competente.

El grado de atencién del consumidor medio es un
parametro importante para el analisis de confundibilidad
de signos que diferencien productos o servicios de
consumao masivo, bajo el entendido de que puede variar o
graduarse segun el tipo de producte del cual se trate,
pues por via de ejemplo no se presta el mismo nivel de
atencién al adquirir productos cosméticos que al comprar
pasabocas para fiestas.

(i) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un
consumidor mas informado y atento que el consumidor
medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos
parametros especificos de calidad, posicionamiento o©
estatus. Es un consumidor gue se ha instruido claramente
de las caracteristicas y cualidades de los productos o
servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de
calidad y funcionamiento que la media de la poblacidn no
sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de
restaurantes gourmet es consciente del servicio que
prestan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo
de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iiiy Criterio del consumidor especializado: Se basa en un
consumidor absolutamente informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los
productos o servicios que adquiere, teniendo como
soporte su alto grado de instruccidn técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluacion mas prolija del
bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser
tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al
realizar el respectivo analisis de confundibilidad.

;ch h {;@

Ver Interpretacion Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017.
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1.5. Una vez sefialadas las reglas y pautas expuestas es importante que,
al analizar el caso concreto, se determinen las similitudes de los
signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que
pueden presentarse, para de esta manera establecer si el
consumidor podria incurrir en riesgo de confusidn y/o de asociacion.

1.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad
Unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus
formas, pues el andlisis debe comprender todos los aspectos que
sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los
signos en conflicto. En ese sentido, se debera verificar si existe o no
confusion respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y
reglas antes expuestas.

2. Accién por infraccién de derechos. Los derechos del titular de
una marca de impedir a un tercero la infraccion de los derechos
de propiedad industrial en el comercio

2.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a
la compafiia Inversiones e Importaciones la Nueva Piel S.A.C., por el
uso de la marca DUNLOP, resulta necesario analizar lo establecido
en el Articulo 155 Literal d) de la Decisidn 486.

2.2. El objeto de una accién por infraccion de derechos es precautelar los
derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la
autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se
determine la existencia o no de infraccion contra las marcas u ofros
signos gue motivan la accion y, de ser el caso, la adopcion de ciertas
medidas para el efecto”.

2.3. El Articulo 155 Literal d) de la Decisién 486 de la Comision de |a
Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

“Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el
derecho de impedir a cualquier tercera realizar, sin su
consentimienta, los siguientes aclos:

(.}

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal
uso pudiese causar confusién o un riesgo de asociacion con
el titular del registra. Tratandose del uso de un signo idéntico
para productos o servicios idéntices se presumira que existe
riesgo de confusion;

{--d

2.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por

sl VE 5' - Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016,
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parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretacién
del Articulo 155 de la Decision 486, por ser oportuno en el presente
caso.

2.5. Previamente a realizar el analisis de la norma citada, resulta
pertinente sefialar que la accidon por infraccion de derechos de
propiedad industrial se encuentra regulada en el Titulo XV de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, y cuenta con
las siguientes caracteristicas®:

a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la accion:

(i)  El titular del derecho protegido. El titular puede ser una
persona natural o juridica. Si existen varios titulares, salvo
pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la
accion sin el consentimiento de los demas.

(i) El Estado. Si la legislacion interna lo permite, las
autoridades competentes de los Paises Miembros pueden
iniciar de oficio la accién por infraccion de derechos de
propiedad industrial.

b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la accién:

(iy Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(i) Cualquier persona gue con sus actos pueda, de manera
inminente, infringir los derechos de propiedad industrial.
Esta es una disposicién preventiva, pues no es necesario
gue la infraccién se verifigue, sino que basta que exista la
posibilidad inminente de gue se configure una infraccidn a
los referidos derechos.

2.6. El Literal d) del Articulo 155 se infiere que el titular de una marca
podra impedir que cualguier tercero, gue no cuenta con autorizacion
del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar
en relacion con cualquier producto o servicio, bajo la condicion de que
tal uso pudiese generar riesgo de confusion o de asociacion en el
publico consumidor® con el titular de registro. A continuacion, se
detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el
referido literal:

a) Eluso en el comercio del signo idéntico o similar en relacién
con cualquier producto o servicio.

8 Ver Interpretacidn Prejudicial recaida en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016,

De modo referenclal, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015,
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La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere
decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de
acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso
en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un
establecimiento, entre ofras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en
actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la
oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una proteccion especial con relacion al principio de
especialidad. Por lo tanto, se protegera la marca no solo
respecto de los productos o servicios-idénticos o similares al que
la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los
cuales existe conexion por razones de sustituibilidad,
complementariedad, razonabilidad, entre otros.

b) Posibilidad de generar riesgo de confusion o de asociacion.
Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no
es necesario que efectivamente se dé la confusion o la
asociacion, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda
dar en el mercado.

c) Evento de presuncion del riesgo de confusidén. La norma
prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el
riesgo de confusion se presumird. Para esto los signos deben ser
exactamente iguales.

Los mencionados derechos de exclusion, contenidos en el Literal d)
del Articulo 155 de la Decision 486, pueden considerarse como parte
del conjunto de facultades del titular del registro de marca para
oponerse a determinados actos en relacion con el signo o, en
definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que
utilicen, en el trafico economico y sin su consentimiento, un signo
idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea
susceptible de inducir a confusion™.

En ese sentido, en atencion a los Literales a), b), c) y d) del Articulo
155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Articulo 244 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, el cual
prescribe lo siguiente:

“Articulo_244.- La accién por infraccién prescribira a los dos anos
contados desde la fecha en que el titular luvo conogimiento de la
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infraccion o en todo caso, a los cinco afios contados desde que se
cometid Ia infraccion por dllima vez."

2.9. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos afios
contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la
infraccion o, en todo caso, a los cinco afios contados desde que se
cometid la infraccién por dltima vez. Si el plazo de prescripcién
vencio, entonces la accion es improcedente.

2 10.Para verificar el plazo de prescripcion (extintiva), es relevante
diferenciar los distintos tipos de infraccién administrativa, tal como lo
explica la doctrina juridica'!, a saber:

a) Infraccién instantanea: Es un Unico acto el que configura el
supuesto calificado como infraccion administrativa. Este tnico
acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto
infractor, o efecto permanente en el tiempo.

b) Infraccién continuada: Se trata de actos idénticos que se
repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto
podria caonstituir una infraccién individual, se los agrupa en una
sola infraccion debido que todos ellos son ejecucion de un
mismo plan, forman parte de un Unico proceso (proceso
unitario), existiendo por tanto unidad juridica de accion.

¢) Infraccidn permanente: Es un solo acto, solo que este acto es
duradero en el tiempo.

d) Infraccion compleja: Se trata de una serie concatenada de
varios actos dirigidos a la consecucion de un dnico fin.

2.11.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al
Articulo 244 de la Decisidon 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, prescriben a los dos afios contados desde la fecha en que el
titular tuvo conocimiento de la infraccion o en todo caso, a los cinco
afnos contados desde que se cometio la infraccion por Gltima vez.

2.12.Respecto del plazo de dos afos, dicho plazo se computara
necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de
propiedad industrial tomé conocimiento del acto infractor,
independientemente de si se trata de una infraccion instantanea,
continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de
ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomo

n Al respeclo, se sugisre revisar BACA ONETO, Victor Sebastidn. La Prescripcion do las
Infracciones y su Clasificacién en fa Ley del Procedimiento Adminisiralivo General. En:
Revisia “Deracho & Sociedad’, edilada por la Asociacidn Civil Derecho & Sociedad
conformada por estudianies de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catdlica
del Perd, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y 269,
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conocimiento de una infraccién (instantanea, continuada,
permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016,
habra prescrito la accién para denunciar o demandar la infraccidn a
ese derecho el 11 de enero de 2018.

2.13.En cambio, respecto del plazo de cinco anos'?, dicho plazo se
empezara a computar dependiendo del tipo de infraccion en el que
nos encontremos:

- Infraccion instantdnea: el plazo se computa desde el mismo
momento en que se consumo el acto infractor (el acto tnico).

- Infraccion continuada: el plazo se computa desde la fecha de
realizacion del Gltimo acto (idéntico), que es ejecucion del
mismo plan, que consuma la infraccion.

- Infraccion permanente; el plazo se computa desde el momento
que cesa la conducta que califica come acto permanente en el
tiempo.

- Infraccién compleja: el plazo se computa desde la fecha de
realizacién del Ultimo acto que consuma la infraccién.

2.14. Los plazos de prescripcién han sido establecidos para limitar en el
tiempo el ejercicio del derecho de accion del titular del derecho de
propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta
conducta constitutiva de infraccion de su derecho de propiedad
industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede
defenderse (o interponer una excepcion) alegando la prescripcion de
la accién del titular del derecho de propiedad industrial. La institucion
de la prescripcién (extintiva) de la accion lo que busca es generar
certeza o seguridad juridica en el mercado.

2.15. El plazo de prescripcidn (extintiva) de dos afios tiene como premisa
el conocimiento de la infraccién por parte del titular del derecho. El
tiene dos anos para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede
acudir al otro plazo (de cinco afos), cuya logica es distinta. En
efecto, el plazo de prescripcion (extintiva) de cinco afios no toma en
consideracion el conocimiento de la infraccion por parte del titular del
derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infraccion.

2.16.Asl las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta
conducta constitutiva de infraccion (instantanea, continuada,
permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial

12 Estas reglas respecte del plazo de cineco aftos no son aplicables para &l caso pravisto en el
. Ardiculo 232 de la Decisidn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina relalivo a la
— imprescriptibilidad de las acciones de infraccicn de un signo notoriamente conocido cuando
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acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por mas
de dos afios de la referida conducta, puede defenderse (o interponer
una excepcion) alegando la prescripcion (extintiva) de la accion, lo
que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, asl como la
imposibilidad del fitular del derecho de acudir al plazo de
prescripcién de cinco anos.

2.17.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta
conducta constitutiva de infraccion de un derecho de propiedad
industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo
conocimiento por mas de dos afos de dicha conducta, puede
defenderse (o interponer una excepcion) alegando la prescripcion de
cinco afios si es que la infraccidn ocurrio, cesod o se consumo hace
mas de cinco afios de presentada la denuncia o demanda
correspondiente, segun la naturaleza de cada infraccion.

2.18.El fitular del derecho podria considerar gue una determinada
conducta califica como infraccion permanente o continuada y como
viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o
demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o
demandado acradita que dicho titular conocia de la referida conducta
hace mas de dos afios, la accion por infraccion del titular del derecho
de propiedad intelectual habra prescrito (extintivamente), debiéndose
declarar improcedente su denuncia o demanda.

2.19.En atencion a lo expuesto, se debera establecer cual es el signo
utiizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infraccion
de derechos de marcas y, posteriormente, debera comparar el signo
registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si
es factible que se genere riesgo de confusion o de asociacién en el
publico consumidor, asl como de ser &l caso, la aplicacion del plazo
de prescripcién establecido en la normativa andina, para interponer
una denuncia por infraceion.

2.20. Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no
hay riesgo de confusién ni riesgo de asociacion, no se configuraria la
infraccion. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se
demuestra que hay riesgo de confusion o riesgo de asociacion, se
configuraria la infraccion.

2.21.5in perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo
sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es
ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro
no es absoluta, sino relativa, pues la Decision 486 de la Comisidn de
la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al
derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran
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establecidas en los Articulos 157, 158 y 159 de dicha norma's.

2.22. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del
uso en el mercado de una marca por parte de terceros no
autorizados, sin causar confusion en el publico. Cabe resaltar
igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia
naturaleza, deben ser objeto de interpretacion restrictiva, y que "su
procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las
condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria™4.

2.23.En atencion a lo expuesto, se debera establecer cual es el signo
notoriamente conocido utilizado sin autorizacion en el comercio para
perpetrar el supussto acto de infraccion susceptible de causar un
dafio economico-o comercial-al titular, como consecuencia de un
riesgo de dilucion o de un aprovechamiento injusto del prestigio de
su marca, asi como de ser el caso, la aplicacién del plazo de
prescripcion establecido en la normativa andina, para interponer una
denuncia por infraccion.

3. La cancelacion parcial por no uso de la marca

3.1. En el presente caso, una de las partes sustenta se la marca
DUNLOP fue cancelada parcialmente, en ese sentido resulta
pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

3.2. El Articulo 165 de la Decision 486 establece que la oficina nacional
competente cancelara el registro de una marca a solicitud de
persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se
hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su
titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello
durante los tres afos consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la accion de cancelacion.

El tercer parrafo de dicho articulo estipula, textualmente, lo siguiente:

“Articulo 165.-

id

Cuando la falta de uso de una marca sdlo afectara a uno o a algunos
de los produclos o servicios para los cuales estuviese registrada la
marca, se ardenara una reduccidn o limitacion de la lista de los
productos o servicios comprendidos en el registro de la marca,
eliminando aquéllas respecto de los cuales la marca no se hubiese

" Da modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 346-1P-2015 del 7
de diciembre de 2015
Lo De modo referencial, ver Interpretacién Prejudicial recalda en el Proceso 37-1P-2015 del 13
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usado; para ello se lomara en cuenia la idenfidad o similitud do fos
productos o servicios.

(..)"
(Resaltado agregado)

3.3. Como puede advertirse de la disposicion transcrita, cuando la falta
de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca,
la oficina nacional competente ordenara una reduccion o limitacion
de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro
de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no
se uso, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o
servicios de que se trate.

3.4, Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no
para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el
registro en una clase determinada de la Clasificacion Internacional
de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservara el
registro marcario para el producio o servicio respecto del cual sf
acredité el uso de la marca, asi como de todos aquellos que resulten
identicos o similares a él dentro de la referida clase y que haya
obtenido el registro.

3.5. A modo de ejemplo, si una empresa tenia registrada una marca en la
clase X de la Clasificacion Internacional de Niza para los productos
1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelacion de marca por
falta de uso logra acreditar que usoé la marca unicamente respecto
del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el
producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para
los productos 2 y 3. Es decir, conservara 1 porque fue efectivamente
utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar.

3.6. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vinculo
suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de
confusién en el publico consumidor. Es decir, cuando ambos
presentan las mismas propiedades y caracteristicas, tienen usos o
funciones idénticos o similares y, ademas, resultan sustitutos entre si
para el consumidor en su proceso de eleccion en el mercado.

4. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es
necesario precisar que este Tribunal no brindara respuestas que
resuelvan el caso concreto, siendo que se limitara a precisar el
contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento
_ juridico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificara los

,:‘L hechos materia del proceso.
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41 ;Cébmo debe interpretarse el articulo 136 literal a) de la Decision
486, en lo referente a;

4.1.1Criterios de andlisis para riesgo de confusién en marcas
mixtas, en aquellos casos en que existe similitud en el
aspecto denominativo, cuando se trata de productos de
una misma clase.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo
siguiente®:;

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo,
debera realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes
reglas para el cotejo de signos denominativos:1®

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es
importante tener en cuenta las letras, las silabas o las
palabras que poseen una funcién diferenciadora en el
conjunto, debido a que esto ayudaria a entender como el
signo es percibido en el mercado.

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten
un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida
por lexemas y morfernas. Los primeros son la base y el
elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se
hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir
de ella, y cuyo significado se encuentra en el

diccionario'”. Como ejemplo tenemos el
lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-
ologo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de
expresar un significado y que unido a un lexema modifica
su definicién,'®

& [hicem.
L Ver Interpretacion Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2018.

= REAL ACADEMIA ESPARNOLA (RAE), Diccionario de la RAE. Definicion de lexema: *1. m.
Ling. Unidad minima con significado féxico gue no prosenta mofemas gramaticales, p. &),
sol, 0 que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso da segmentacian; p. of, lerr,
on enterrgis” Disponible en: httofdle rae esfPid=NCU1ETD {Consulla: 0B de noviembre de
201E)

" REAL ACADEMIA ESPAROLA (RAE). Diccionaria de fa RAE Definicion de morfema:

"t m Gram Unidad minima aisfable en el andiisiz morfoldgico. La palabra miujares
corligne dos morfermas: mijar y -es.

2 m. Gram. Por oposicion a lexema, morfoma gramalical; p. af, de, no, yo, el -ar, -5, -ero.
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Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz
léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

o Por lo general el lexema es el elemento que mas
impacta en la mente del consumidor, lo que se debe
verificar al hacer un andlisis gramatical de los signos
en conflicto.

v Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba
ténica.

e Si los signos en conflicto comparten un lexema,
podria generarse riesgo de confusion ideoldgica. Los
lexemas imprimen de significado a la palabra. Es
muy importante tener en cuenta que el criterio
ideologico debe estar complementado con otros
criterios para determinar el riesgo de confusidn en
los signos en conflicto.

(i) Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posicién, es idéntica o
muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos
podria ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si
se encuentran en el mismo orden asumiran una
importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominacion.

(v) Se debe determinar el elemento gue impacta de una
manera mas fuerte en la mente del consumidor, pues esto
mostraria como es captada la marca en el mercado.

4.2 Como debe interpretarse los articulos 155 literal d) de la
Decision 4867, en lo referido a:

4.3 Coémo debe analizarse e interpretarse una infraccion cuya
naturaleza sea el comercializar un signo distintivo similar a una
marca previamente registrada.

La respuesta se encuentra en el desarrollo del Punto 2.22 del Tema
2 del Apartado E de la presente Interpretacion Prejudicial.

3 m. Gram. Unidad minima de significado. La lerminacidn verbal -mos conlieng dos

= morfamas: persona, wimera, v ndmero, plural” Disporible en; hitpidle.rae es/Pid=Folifj2
DE (Consulta; 08 de noviembre de 2018}
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4.4 Criterios de andlisis de una accién de cancelacion o de nulidad
de la marca previamente registrada como medio de defensa
ante una denuncia por infraccion marcaria.

4,5 Analisis de los efectos de una cancelacion parcial o nulidad
parcial de la marca previamente registrada gue dio origen a la
denuncia por infraccién marcaria.

A continuacion consta el siguiente texto de las preguntas 4.4. y 4.5,
fusionado a efectos de dar |la correspondiente respuesta a las mismas.

iFrente a una denuncia (o demanda) por infraccién de una
determinada marca el denunciado (o demandado) puede alegar como
defensa la existencia de una accién (planteada por él) de nulidad o
de cancelacion del registro en tramite de la referida marca?

La accion por infraccion de un derecho marcario se encuentra prevista en
el Articulo 238 de la Decision 486, complementada con lo establecido en
su Articulo 155. Dicha accion parte de la premisa de que el denunciante
(o demandante) es titular de un registro marcario, y esto es asi porque la
titularidad del registro marcario es el fundamento que confiere el derecho
de impedir a cualquier tercero realizar (sin el consentimiento del titular del
registro) cualquiera de los actos tipificados en el mencionado Articulo 155,
lo que abarca no solo los actos que constituyan infraccion del derecho
marcario, sino también los actos que manifiesten la inminencia de una
infraccion, conforme lo sefiala el referido Artlculo 238.

Para concluir la existencia de una infraccidn marcaria, ademas de
constatar con las pruebas correspondientes el supuesto de hecho de
cualguiera de los tipos infractores previstos en los Literales a) al f) del
Articulo 155, la autoridad nacional competente debe verificar previamente
la existencia del registro marcario a favor del denunciante (o demandante)
durante el momento o periodo en el cual se habria cometido la infraccién
marcaria. Por tanto, si con posterioridad a la ocurrencia de la infraccidn
marcaria el registro fuera cancelado por falta de uso, ello no afectaria la
validez del acto que declar6é previamente la existencia de la infraccion
marcaria, inclusive en el supuesto de que la accién de cancelacion
hubiera sido iniciada con anterioridad a la accidn por infraccion. La razdn
de esto estriba en gue el tercero debid abstenerse de usar el sigho
registrado a favor del denunciante (o demandante) y esperar a que su
accion de cancelacion por falta de uso le fuera favorable para recién a
parlir de este momento, y en ejercicio del derecho preferente, solicitar el
registro del signo en cuestion y una vez otorgado dicho registro recién
empezar a usario.

Dicho en otros términos, A no puede usar un signo identico o similar al
registrado como marca a favor de B por el solo hecho de que considera
que B no esta usando dicha marca. Si B no esta usando la mencionada
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marca (por tres afios consecutivos), A puede solicitar su cancelacién, y si
logra la cancelacién del registro marcario de B y, ademas, luego A obtiene
el registro marcario en virtud a su derecho preferente, recién a partir de
ese momento A podra usar el signo que le interesa, no antes.

Por tanto, si B denuncia a A por infraccion de la marca X, A no puede
defenderse alegando que con anterioridad a la denuncia presentd una
accion de cancelacion de la marca X

& diferencia de la accion de cancelacion, la accion de nulidad tiene una
connotacion distinta, pues podria afectar la titularidad misma del registro
marcaric durante el momento o pericdo en el que presuntamente se
cometio la infraccion marcaria. Para entender esta afirmacion, resulta
pertinente apreciar el siguiente ejemplo:

A obtiene el registro marcario del signo X. Luego de ello B solicita la
nulidad del registro de la marca X alegando que este signo es idéntico o
similar a su nombre comercial ¥ que ha sido usado con anterioridad y que
es conocido en casi todo el territorio del pals miembro. Con posterioridad
a dicha accidn de nulidad, A denuncia a B por infraccion marcaria. En este
caso, si cabe que B se defienda en el procedimiento de infraccion
marcaria que con anterioridad solicitd la nulidad de la marca X. Y es que
puede ocurrir que si la accion de nulidad de B le fuera favorable, B no
habria cometido infraccién alguna. Conforme a este gjemplo, si en un
procedimiento de infraccidbn marcaria el denunciado pruebha que con
anterioridad al inicio de dicho procedimiento €l habla iniciado una accidn
de nulidad con relacion al registro marcario que sustenta la denuncia,
corresponde que la autoridad nacional competente suspenda el
procedimiento de infraccion marcaria, conforme a lo regulado en la
normativa nacional, y espere el resultado de la accidon de nulidad.

En consecuencia, dependiendo del caso de que se trate, la autoridad
nacional competente que esta tramitando un procedimiento o proceso de
infraccion marcaria debera suspenderlo si es que el denunciado (o
demandado) acredita: (i) la existencia de una accion de nulidad planteada
por él contra el registro que sustenta la accion por infraccion; y, (i) que el
resultado de la accion de nulidad afectara la titularidad misma del registro
marcario durante el momento o periodo en el gue presuntamente se
cometio la infraccion marcaria. Si se cumplen estas dos condiciones, la
autoridad nacional competente debe suspender la accion por infraccion
segun el procedimiento regulado en la norma nacional, hasta conocer del
desenlace de la accion de nulidad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina deja consignada la presente Interpretacién Prejudicial para ser
aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 12075-
2016-0-1801-JR-CA-25, la que debera adoptarla al emitr el
correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35
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del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados gue
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo
parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

s Rafael Vergara Quintero

MAGISTRADO

= __'__'__‘_\_\_\_\_\""‘-u. I ..I'
..-"--F i I|II
( \

% \

T \

Hernan Mﬂyggﬁnﬁ%rﬂnn Hugo Eiamiro Gomez Apac

{i:’ GISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente
la presente interpretacién prejudicial el Presidente vy el Secretario.

\
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Hugo Ramiro Gémez Apac LJi‘é‘Félipe P\QIL“'I&'F’I Feijod
FRESTDENTE,_EJ SECRETARIO
|
Motifiquese a la Sala consultante y remitase copia de 'fa presente
interpretacién prejudicial a la Secretarfa General de la Comunidad Andina
para su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 03 de junio de 2019

Proceso: 141-1P-2018
Asunto: Interpretacion Prejudicial
Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo con Subespecialidad en Temas de
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de
la Replblica del Perd

Expediente de origen:  386348-2009/DSD

Expediente interno

Del Consultante: 11566-2014-0-1801-JR-CA-24

Referencia: Infraccion de los derechos de propiedad industrial
Magistrado Ponente: Hernan Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio No. 11566-2014-S-5"SECA-CSJLI-PJ del 12 de abril del 2018, recibido
mediante correo electronico el 18 del mismo mes y afo, mediante el cual la
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrative con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima
de la Republica del Peru, solicitd Interpretacion Prejudicial del Articulo 155 Literal
c) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver
el Proceso Interno 11566-2014-0-1801-JR-CA-24; v,

El Auto del 17 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: BAYER SCHERING PHARMA
p &ﬁ‘\ AKTIENGESELLSCHAFT
—;‘-”f andados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
£ -;,\ COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA
+3 »TARIA
~ SECRE <l
\% Qi-’-',{-"
A/
N\ >/
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PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA
REPUBLICA DEL PERU

GALIR IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES
LIQUE S.A.C.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos
son:

1.  La presunta infraccion de los derechos de propiedad industrial de BAYER
SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT por parte GALIR
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C. por la supuesta
fabricacion, adulteracion y el reenvase de los productos y empaques, asl
como la distribucién y comercializacién no autorizada de dichos productos
con la denominacion YASMIN.

2.  Silos productos objeto de la accion por infraccion fueron comercializados
e importados de manera licita bajo el supuesto del agotamiento del derecho
de marca.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial del Articulo 155

Literal c) de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina’, el
cual se interpretara por ser pertinente.

De oficio este Tribunal interpretara los Articulos 158 y 244 de la Decisién
486 de la Comision de la Comunidad Andina®, por ser parte de la

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina

“Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su lifular ef derecho de impedir a cualguier lercero
realizar, sin su consentimianto, los sigwientes acios:

¢} fabricar efiquetas, envases, envolfuras, embalgjes v olros malerales que reproduzean o
comlengan la marca, asl como comercializaro delenfar tales maleriales; (...)"

& Declsldon 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina

“Artleulo 158.- El registro de una marcad no dara e derecho de impedir a un fercero realizar actos
de comercio respecto de un producto profegido por dicho regislro, despugs de gue ese produclo se
hubiese introducido en el comearcio en cualguier pais por el titwlar del registra o por ofra persona con
congentimiento del itular o econdmicamente vinculada a él, en parficwlar cuando fos productas v os
anvases o embalgies que estuvicsen en confacto directo con ellos no hubiesen sufido ninguna
modificacion, alferacion o deterioro.

f'?'f;% los efecfos del pamafo precedente, se emtenderd que dos personas estan econdmicaments
A \s Sinculadas cuando una pueds efercer directa o indirectamente sobre fa ofra una influencia decisiva
f.}“q.?" ore Tespecto a la explotacion de los derechos sohre la marca, o cuando un tercero puede ejarcer tal
, .I‘?V LY i ia sobre ambas personas.”
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controversia las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de
marca.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Accion por infraccidn de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha accion.
Derecho del fitular de una marca a impedir que un tercero use en el
comercio un signo distintivo identico o similar.

Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario.
Absolucion de las preguntas formuladas por la Sala consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Accién por infraccion de derechos. Los derechos del titular de una
marca de impedir a un tercero la infraccién de los derechos de
propiedad industrial en el comercio

En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a GALIR
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C., por la supuesta
fabricacion, adulteracion y el reenvase de los productos y empaques de
BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, asi como la
distribucién y comercializacion no autorizada de dichos productos con la
denominacién YASMIN, resulta necesario analizar lo establecido en el
Literal c) del Articulo 155 de |la Decision 486.

El objeto de una accion por infraccion de derechos es precautelar los
derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la
autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine
la existencia o no de infraccion contra las marcas u otros signos que
motivan la accion vy, de ser el caso, la adopcion de ciertas medidas para el
efecto’.

El Literal ¢) del Articulo 155 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, establece lo siguiente:

"Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho

de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los

siguientes actos:

{...)

c) fabricar etiquetas, envases, envolfuras, embalajes u ofros
materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como
comercializar o detentar tales materiales;

(o F

Previamente a realizar el analisis de la norma citada, resuita pertinente

e

o

" BDE Ji,=5

“Articulo 244.- La accion por infraccion prescribird a los dos afios confados desde fa fecha en que

: p-:"" U@. “efdifular tuvo conocimienio de fa infraccidn o en todo caso, a los cince afios contados desde que se

> _ %Hﬂ la infraccion por dffima vez."

VePlnlerpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.
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senalar que la accion por infraccidon de derechos de propiedad industrial se
encuentra regulada en el Titulo XV de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes caracteristicas®:

a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la accion:

(i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una
persona natural o juridica. Si existen varios titulares, salvo pacto
en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la accion sin el
cansentimiento de los demas.

(i) El Estado. Si la legislacion interna lo permite, las autoridades
competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la
accion por infraccién de derechos de propiedad industrial.

b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la accion:

(i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(i) Cualguier persona que con sus actos pueda, de manera
inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es
una disposicion preventiva, pues no es necesario que la
infraccion se verifique, sino que basta que exista la posibilidad
inminente de que se configure una infraccion a los referidos
derechos.

1.5. Del Literal c) del Articulo 155 de la Decisién 486 se advierte que para la
aplicacion del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes
condiciones:

- Que la marca del titular este "reproducida” en etiquetas, envases,
envoliuras, embalajes u ofros materiales.

- Que la marca del titular esté "contenida” en etiquetas, envases,
envolturas, embalajes u otros materiales.

1.6. El Literal c) plantea la posibilidad de qgue el titular de una marca persiga a
quien, sin su autorizacion, realice la fabricacion de efiquetas, envases,
embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi
como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien
comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.

1.7. La comercializacién a que se refiere dicho literal no es la comercializacion del

producto final, sino la comercializacién de etiquetas, envases, embalajes u
otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.

f—-—q\«g A modo de ejemplo, la fabricacion indebida de etiquetas, chapas y botellas

/w G & ? “vacfas con la reproduccién de una marca protegida para distinguir gaseosas,
S ok

f o ’gﬂe’t Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 367-IP-2015 del 1% de mayo de 2016
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asi como la comercializacién de estos materiales, constituirian una clara
infraccion al Literal ¢) del Articulo 155 de la Decision 486, no obstante, la
comercializacion del producto final (la botella de gaseosa que se vende al
consumidor) no se encontraria contemplado en el supuesto anterior, sino
en el Literal d) del mismo articulo.

1.9. La norma andina de referencia (el Literal c) del Articulo 155 de la Decisién
486) tiene como finalidad proteger al titular contra aguella conducta previa
al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas,
envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca ajena, respondera por la infraccion, sin necesidad de que dichos
productos se encuentren contenidos en un producto final.

1.10. Asimismo, el Literal ¢) del Articule 155 menciona gque la marca debe estar
reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia
exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre
contenida en el signo utilizado en la etigueta o embalaje u otro elemento
fabricado.

1.11. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar
la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para
consolidar una infraccion mayor, como es la comercializacion de bienes o
servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos
de fabricacion de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca registrada, asi como las acciones de
comercializar y detentar tales materiales.

1.12. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:

(i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases,
embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposicion en el
mercado tales materiales.

(iiy  Detentar: incurre en la conducta guien almacene dichos materiales.

1.13. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la nhorma se realice
es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los
mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia
marca, lista para ser colocada en el producto; vy contenida se refiere a que
haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, efc.

1.14. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe
ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los
entos y exactamente su misma disposicion®,
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1.15. En atencidn a lo expuesto, el Literal ¢) esta dirigido al responsable de
fabricar etiguetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o
contengan la marca, asi como también a quien comercializa o detenta estos
elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o
insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto
final.

1.16. A su vez, al analizar el Literal c¢) del Articulo 155, se debe tener en cuenta
lo establecido en el Articulo 244 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente:

"Articulo 244 - | a accion por infraccion prescribird a los dos afios contados
desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccion o en todo
caso, a los cinco afios confados desde que se comelid la infraccion por
titima vez.”

1.17. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos arnos
contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccion
o, en todo caso, a los cinco afios contados desde que se cometid la
infraccion por dltima vez. Si el plazo de prescripcion vencio, entonces la
accion es improcedente.

1.18. Para verificar el plazo de prescripcion (extintiva), es relevante diferenciar
los distintos tipos de infraccion administrativa, tal como lo explica la doctrina
juridica®, a saber:

a) Infraccion instantanea: Es un Unico acto el que configura el supuesto
calificado como infraccion administrativa. Este Gnico acto, a su vez,
puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto
permanente en el tiempo.

b) Infraccidn continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en
el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podria constituir
una infraccion individual, se los agrupa en una sola infraccion debido
que todos ellos son ejecucion de un mismo plan, forman parte de un
Unico proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad juridica
de accion.

¢) Infraccion permanente; Es un solo acto, solo que este acto es
duradero en el tiempo.

d) Infraccién compleja: Se trata de una serie concatenada de varios
actos dirigidos a la consecucion de un tnico fin.

Al respecto, se sugiere revisar BACA ONETO, Victor Sebastian. La Prescrpcion de las Infracciones

o g FR ¥4 F ;

0‘{"'" jedad”, editada por la Asociacion Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la
.;’.-"Q;, tad de Derecho de la Pontificia Universidad Catdlica del Peni, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y
[ ==
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1.18. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al
Articulo 244 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
prescriben a los dos afios contados desde la fecha en que el titular tuvo
conocimiento de la infraccion o en todo caso, a los cinco afios contados
desde gue se cometio la infraccion por dltima vez.

1.20. Respecto del plazo de dos afios, dicho plazo se computara necesariamente
desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomé
conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una
infraccion  instantanea, continuada, permanente o compleja. En
consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad
industrial tomé conocimiento de una infraccion (instantanea, continuada,
permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habra
prescrito la accién para denunciar o demandar la infraccion a ese derecho
el 11 de enero de 2018.

1.21. En cambio, respecto del plazo de cinco anos’, dicho plazo se empezara a
computar dependiendo del tipo de infraccion en el que nos encontremos:

- Infraccion instantanea: el plazo se computa desde el mismo momento
en que se consumo el acto infractor (el acto dnico).

- Infraccion continuada: el plazo se computa desde la fecha de
realizacion del tltimo acto (idéntico), que es ejecucion del mismo plan,
que consuma la infraccion.

- Infraccion permanente: el plazo se computa desde el momento que
cesa la conducta gue califica como acto permanente en el tiempo.

- Infraccion compleja: el plazo se computa desde |la fecha de realizacion
del Gltimo acto que consuma la infraccion.

1.22. Los plazos de prescripcion han sido establecidos para limitar en el tiempo
el ejercicio del derecho de accion del titular del derecho de propiedad
industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva
de infraccion de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el
denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepcion)
alegando la prescripcion de la accidn del titular del derecho de propiedad
industrial. La institucion de la prescripcion (extintiva) de la accién lo que
busca es generar certeza o seguridad juridica en el mercado.

1.23.El plazo de prescripcion (extintiva) de dos arfios tiene como premisa el
conocimiento de la infraccién por parte del titular del derecho. El tiene dos

la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina relativo a la imprescriplibilidad de
iones de infraccidn de un signo notariamente conocide cuando dichas acciones se hubieren

| 7
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afios para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo
(de cinco afios), cuya logica es distinta. En efecto, el plazo de prescripcion
(extintiva) de cinco afios no toma en consideracién el conocimiento de la
infraccién por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o
cese de la infraccion.

1.24. Asi las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta
constitutiva de infraccion (instantanea, continuada, permanente o compleja)
de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho
derecho tuvo conocimiento por mas de dos anos de la referida conducta,
puede defenderse (o interponer una excepcion) alegando la prescripeion
(extintiva) de la accién, lo que genera la improcedencia de la denuncia o
demanda, asi como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo
de prescripcion de cinco afios.

1.25.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta
constitutiva de infraccion de un derecho de propiedad industrial no puede
acreditar que el titular de dicho derecho fuvo conocimiento por mas de dos
anos de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepcion)
alegando la prescripcion de cinco afnos si es gue la infraccién ocurrio, ceso
o se consumd hace mas de cinco anos de presentada la denuncia o
demanda correspondiente, segutn la naturaleza de cada infraccion.

1.26.El titular del derecho podria considerar que una determinada conducta
califica como infraccién permanente o continuada y como viene ocurriendo
hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier
momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho
titular conocia de la referida conducta hace mas de dos afios, la accion por
infraccién del titular del derecho de propiedad intelectual habra prescrito
(extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o
demanda.

1.27.En atencion a lo expuesto, se debera establecer cual es el signo utilizado
en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infraccion de derechos
de marcas v, posteriormente, debera comparar el signo registrado con el
supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere
riesgo de confusién o de asociacion en el plblico consumidor, asi como de
ser el caso, la aplicacién del plazo de prescripcién establecido en Ia
normativa andina, para interponer una denuncia por infraccién.

1.28, Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no hay
riesgo de confusion ni riesgo de asociacion, no se configuraria la infraccion.
Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo
de confusion o riesgo de asociacion, se configuraria la infraccion.

— D:E&“ Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario
J{J >,
2:1. aaeo que, en el proceso interno, la demandada manifesté que no estaria
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infringiendo ningln derecho de propiedad intelectual pues los productos

que

comercializaba con la marca YASMIN fueron importados y

comercialiados licitamente, corresponde analizar dos figuras juridicas: las
importaciones paralelas y el agotamiento del derecho marcario.

Las

importaciones paralelas

2.2. La importacion paralela es aquella que efectiia legalmente un importador

disti

nto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aguella gque se

efectiia con un producto de marca legitima, pero fuera de la cadena
comercial oficial®

23 Lai

mportacion paralela se perfecciona cuando productos que han sido

importados y comercializados dentro de un pals por el titular de la marca o

con

su consentimiento, posteriormente son importados y comercializados

en el mismo pais por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca.

2.4. Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo® ha manifestado que: “Las
importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por
el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado seran
libres y los productos importados seran de libre y licito comercio por los
terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su derecho de
marcas’”.

2.5. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos,
originalmente marcados por su titular, cuando esta importacion es realizada

por

el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas

importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en
importaciones de imitaciones de la marca original, no pedria considerarse

que

los derechos del titular original quedan agotados pues se estarian

infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

2.6. Para que opere la figura de una importacion paralela se deben reunir los

sigu
a)

b)
c)

d)

e)

ientes requisitos:

Importacion efectuada por un importador distinto al representante o
distribuidor autorizado.

Que el producto que se importe sea original.

Si bien es un producto original esta fuera de la cadena comercial
oficial.

Que el producto que se importe se lo haya adquirido licitamente en el
mercado de otro pais.

Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho,
por otra persona con consentimiento del titular del derecho o por una
persona economicamente vinculada con el titular del derecho.

**‘-"'{_,.a ‘\ts\ Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 24-1P-2005 del 25 de mayo de 2005,

N
\.LAS HERAS LORENZQ, Tomas. “El agotamienio dol derecho de marca”. Editorial Montecorvo, S.A.

Id, 1994. P4g. 33.
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2.7. A efectos de definir que se entiende por persona vinculada, el segundo
parrafo del Articulo 158 de la Decision 486 dispone que:

“Articulo 158.-
(...)

A los efectos del parrafo precedente, se enltenderd que dos personas estan
economicamente vinculadas cuando una pueda efercer directa ©
indirectamente sobre la olra una influencia decisiva con respecto a la
explotacion de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede
gjercer tal influencia sobre ambas personas.”

2.8. Tal como lo manifiesta la norma antes citada, dos personas estan
vinculadas econdomicamente si una ejerce directa o indirectamente
influencia concluyente sobre la otra en relacion con la explotacion de los
derechos de la marca o en su defecto un tercero también puede influir sobre
las dos.

2.9. Queda claro, a partir de lo expuesto que el titular de una marca no puede
impedir la importacion de un producto que sea original y que haya sido
adquirido ya sea al titular de la marca o un licenciatario vinculado a este,

2.10. Si el titular de una marca no puede impedir una importacion paralela,
tampoco lo puede impedir el licenciatario de la marca. Es mas, en cualquier
escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de distribucion
exclusiva de productos de una marca determinada en el territorio de un Pais
Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un
determinado pais, no le confiere la facultad para impedir u oponerse a una
importacion paralela de productos originales identificados con dicha marca.

El agotamiento del derecho

2.11.El agotamiento del derecho es el limite establecido a los derechos
conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva
comercializacion de sus productos o a obtener rédito econémico por estas
una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca
se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la
mercancia tiene libre circulacion en un mercado integrado. Esto significa
que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no
sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien'?.

2.12.El inciso primero del Articulo 158 de la Decisién 486 enuncia que:
“Articulo 158.- El registro de una marca no dara el derecho de impedir a un

tercerc realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por
dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en ef

e comercio en cualquier pais por el titular del registro o por otra persona con
,e_:z;;p.,"w DE SO consentimiento del titular o econdémicamente vinculada a él, en particular
,e'rf- D ‘5‘,; v cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto
rr,:"' & P EL‘.‘.—
(& : 0 Pigteso 35-1P-2015.
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directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificacion, alteracion o
deterioro.

()"

2.13. La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez gue su
producto se ha introducido en cualquier pais, ya sea por el propio titular,
por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada
econdomicamente con é&l, siempre y cuando el producto o su envase no
hubieren sufrido modificacion, alteracion o deterioro, no podra impedir que
terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien
cuentan con una marca, han sido licitamente comercializados.

2.14.Cuando la mercancia del producto original ya se nacionalizo; es decir, esta
en circulacion en el mercado interno de determinado Pais Miembro, y alli
sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la importacién
paralela.

2.15_El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la
marca controle los precios futuros del producto, asi como las formas de
comercializacion, ya que lo que se busca es una libre circulacion de
mercancias y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se
refiere a los derechos de propiedad industrial.

2.16. Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento del
derecho de marca son:

a) Introduccién en el comercio de un producto protegido por un registro
de marca.

b) Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier pais
por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una
persona econémicamente vinculada con &l.

c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningtin
tipo de modificacion, alteracion o deterioro.

2.17.Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualguier pais,
no puede bajo la figura del jus prohibendi, impedir que terceros lo
comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulacién o
alteracién, no existe ningdn tipo de infraccion.

2.18. De esta manera, se debera determinar si se ha producido una importacion
paralela y si se ha configurado el agotamiento del derecho, de conformidad
con los parametros y requisitos establecidos en la presente interpretacion
prejudicial; de no ser el caso, se estaria frente a una evidente infraccién al
derecho de exclusividad de la marca.

Conclusion sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del
= derecho
Sy
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Articulo 158 de la Decision 486, opto por la posicion que se muestra a favor
de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La
razon de ello descansa en el hecho de que otro principio rector que guia el
proceso de integracion andino es la promociédn de |a libre competencia.

2.20. En efecto, las importaciones paralelas promueven una mayor competencia
“intramarca” en el mercado, lo gue beneficia a los consumidores, pues
genera una mayor oferta para satisfacer la demanda existente. Si bien es
una competencia entre productos que tienen la misma marca, si esta
tuviera posicion de dominio en el mercado, dicha competencia es relevante
para los consumidores. Precisamente, las importaciones paralelas evitan la
consolidacion de monopolios.

2.21.Dado que se busca evitar la consolidacién de monopolios, de conformidad
con lo establecido en el Articulo 158 de la Decision 486, en terminos
generales y abstractos, y en cualquier escenario, un contrato de distribucion
exclusiva de productos identificados con una determinada marca, asi como
un contrato de licencia de uso exclusivo de una marca, en cualquier caso
respecto del territorio de un pais miembro de la Comunidad Andina, no
puede impedir ni oponerse a la importacién paralela de productos originales
identificados con dicha marca.

2.22.Ahora bien, en caso de gue las importaciones paralelas generen efectos no
deseados, por ejemplo tipo free riding (como seria el caso que el importador
paralelo se aproveche de las inversiones en publicidad y marketing
incurridas por el distribuidor autorizado), nada impide que el titular de la
marca, u otro autorizado por él, establezca condiciones —a traves de
acuerdos verticales— para la comercializacién de los productos por parte
del importador paralelo, lo que es ajeno al derecho de marcas.

3. Absolucion de las preguntas del Consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario
precisar que este Tribunal no brindara respuestas que resuelvan el caso
concreto, siendo que se limitara a precisar el contenido y alcance de las
normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina,
asi como tampoco calificara los hechos materia del proceso.

3.1. ¢De cémo puede determinarse el uso ilicito e indehido de una marca?

La Autoridad Nacional competente determinara el uso ilicito e indebido de
la marca en el comercio, conforme a los medios probatorios allegados en
el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoracion
probatoria consagrados en la legislacion nacional.

_———32. ¢De si bien el producto fue adquirido de manera legal, como podria

,;/‘}?.LDE J{x@\cumpmbarse gque estos fueron comercializados con empaques
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La Autoridad Nacional competente determinara si el producto adquirido de
manera legal fue comercializado con empaques modificados o cambiados,
conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno,
siguiendo los principios y reglas para la valoracion probatoria consagrados
en la legislacion nacional.

A su vez, en la valoracion probatoria realizada por el Juez podra tener en
cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que
conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificacion de la
autenticidad o no del mismo

3.3. ¢De qué mecanismos debid utilizar la Autoridad Nacional para
comprobar que los empaques fueron cambiados, modificados o
adulterados?

La Autoridad Nacional competente determinara si el producto adquirido de
manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o
adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso
interno, siguiendo los principios y reglas para la valoracion probatoria
consagrados en la legislacion nacional.

A su vez, en la valoracion probatoria realizada por el Juez podra tener en
cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que
conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificacion de la
autenticidad o no del mismo,

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por el
consultante al resolver el Proceso Interno 11566-2014-0-1801-JR-CA-24, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Gltimo parrafo del

Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. y
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MAGISTRADO.

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.
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Hugo Ramiro Gémez Apac Luis Felipe Aguilar Feijod
PRESIDENTE j SECRETARIO

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente |Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 17 de noviembre de 2017

Proceso : o 128-IP-2017
Asunto : Interpretacion Prejudicial
Consultante :  Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado de la
Republica de Colombia
Expediente interno

del Consultante :  2012-00091-00

Referencia :  Signo involucrado LYSTO (denominativo)
Magistrado Ponente :  Hugo Ramiro Gomez Apac

VISTOS

El Oficio 1007 del 21 de abril de 2017, recibido via correo electronico el 25 de
abril de 2017, mediante el cual la Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicitd
Interpretacion Prejudicial de los Articulos 134 y 135 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-
00091-00; vy,

El Auto del 7 de julio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitid a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante : Laboratorios La Sante S.A.
G Demandada : Superintendencia de Industria y Comercio -
ol SIC

\
=
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SINTESIS DE HECHOS RELEVANTES

Laboratorios La Sante S.A. (demandante) solicité la nulidad de las
resoluciones de la SIC (demandada) que negaron de oficio e! registro
como marca del signo LYSTO (denominativo), para distinguir productos
de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza', por considerar
que dicho signo carecia de distintividad.

E! demandante alegd que la SIC, desconociendo el principio de la buena
fe, no aplicé a la solicitud de la marca LYSTO los mismos criterios que
permitieron acceder a registro las marcas LISTO en otras clases. Por su
parte, la demandada sefialé que el signo solicitado consiste en una
expresion simple que no logra identificar el origen empresarial respecto a
otras marcas de comercio.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicita la Interpretacion Prejudicial de los Articulos
134 y 135 de la Decision 486.2

Clase 5: Productos farmacéuticos, velerinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebés; emplaslos, material para apdsitos; material para empastar los dientes y para
moldes dentales; desinfectantes; productos para destruccién de animales daiiinos; fungicidas,
herbicidas.

Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina

“Articulo 134.-

A afeclos de esle régimen conslituira marca cualquier signo que sea aplo para distinguir produclos
o servicios en el mercado. Podran regisirarse como marcas los signos susceplibles de
representacion grafica. La nalturaleza del produclo o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ninguin caso sera obslaculo para su regisiro.

Podran constituir marcas, enlre otros, los sigulentes signos:

a) las palabras o combinacidén de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logofipos, monogramas, reiralos, eliquelas,
amblemas y escudos;

¢} los sonfdos y los olores;

d) las lelras y los ntimeros;

@) un color delimitado por una forma, o una combinacion de cofores;

f) la forma de los produclos, sus envases o envolluras;

g) cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los apartados anleriores.”

“Articuia 135.-

No podran registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior;

b) carezcan de distintividad,

¢) consistan exclusivamente en formas usuales de los produclos o de sus envases, o en formas o
caracleristicas impuestas por la naturaleza o la funcién de dicho producto o def servicic de que
se Irale;

d) consistan exclusivamente en formas u olrus elementos que den una ventaja funcional o técnica
al producio o al servicio al cual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o Indicacion que pueda servir en el comercio para
describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la época de
produccion u olros dalos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios
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1.1.

No procede la interpretacion del Articulo 134 de la Decision 486, debido
a que no se discute el concepto de marca.

Respecto del Articulo 135, se limitara al Literal b) para analizar los signos
que carecen de distintividad por ser la materia conirovertida.

TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen
empresarial de una marca.

ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen
empresarial de una marca

En el proceso se determiné que no corresponde conceder el registro
como marca del signo LYSTO, foda vez que el mismo careceria de
distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Articulo 135 de la

para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluldas las exprasiones laudalorias
referidas a esos produclos o servicios;

) consistan exclusivamente en un signo o indicacidn que sea el nombre genérico o técnico del
producto o servicio de que se irate;

g) consistan exclusivamanie o se hubieran converlido en una designacién comdn o usual del
producto o servicio de que se rate en el lenguaje corriente o en la usanza del pafs;

h} consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una
forma especifica;

i) puedan engadiar a los medios comerciales o al publico, en parlicular sobre la procedencia
geografica, la naluraleza, el modo de fabricacidn, las caracleristicas, cualidades o aplitud para
el empleo da los produclos o servicios de que se irale;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominacién de origen profegida para los mismos
productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusion o
de asociacion con la denominacion; o implicase un aprovechamianto Injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominacion de origen prolegida para vinos y bebldas espirituosas;

!) consistan en una indicaclén geografica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusidn
respeclo a los produclos a servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las auloridades competenties, bien sea como marcas,
bien como elemenfos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblamas,
signos y punzones oficiales de control y de garantia da los Estados y toda imitacion desde el
punto de vista heraldico, asi como los escudos de armas, banderas y ofros emblemas, siglas o
denominacionas de cualquier organizacion internacional.

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas lécnicas, a menos que su regisiro sea
solicitado por el organismo nacional compelenle en normas y calidades en los Palses
Miembros;

o} reproduzcan, imiten o incluyan la denominacién de una variedad vegetal protegida en un Pals
Miembro o en el exiranfero, si ef signo se destinara a produclos o servicios relativos a esa
variedad o su uso fuere susceplible de causar confusion o asociacion con la variedad; o

p) sean conlrarios a la lay, a la moral, al orden piiblico o a las buenas costumbres;

No obstante, o previsio en los Literales b), e), 1), g} y h), un signo podra ser registrado como marca
si quien solicita el registro o su causante lo hublese estado usando consianiemente en ef Pais
Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respeclo de los productos o
servicios a los cuales se aplica.”
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Decision 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en
su Literal b), cuyo tenor es el siguiente:

“Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad;

()"

1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar,
identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo
posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como
caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado
como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta
cumpla su funcién de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso,
la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusidon ylo
asociacion en el pablico consumidor.®

1.3. lLa distintividad tiene un doble aspecto:*

a) Distintividad intrinseca o en abstracto, mediante la cual se
determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir
productos o servicios en el mercado.

b) Distintividad extrinseca o en concreto, mediante la cual se
determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en
el mercado.

1.4. La faita de distintividad intrinseca estd contemplada en el Literal b) del
Articulo 135 de la Decision 486, en dicho articulo se exige que no podran
registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad,
refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrinseca.

1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es
decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido
mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad
adquirida. La razén por la que cierfos nuevos tipos de marcas resultan
dificiles de proteger es porque generalmente incorporan caracteristicas
que cumplen una funcion técnica en lugar de servir para indicar la
procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son
susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.®

1.6. El analisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o
servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente

Ver Interpretacién Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.
Ver Interpretaciéon Prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

Ver Interpretacion Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.




GACETA OFICIAL m 09/02/2018 20 de 34
Proceso 128-1P-2017

debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva
en abstracto y, de ser asi, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto,
respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente
clase de la Clasificacion Intemacional de Niza.

El origen empresarial de una marca

1.7. Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmé que el signo
solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular,
por lo que no cumple con la funcién diferenciadora propia de una marca.

1.8. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de
representacion grafica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse
de otros signos en el mercado.

1.9. La distintividad esta de la mano con el origen empresarial. El consumidor
elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como
calidad, precio, presentacion, entre otros, y a su vez esta ligado al origen
empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen.

1.10.Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante
pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto
de otro, debe tener en claro de quién proviene y asi evitar el riesgo de
asociacién.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacién Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno 2012-00091-00, la que debera
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el Gltimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

{ _I-‘] -

||U_ | L9 S

Cecilia Luisa Ayllon Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO
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AGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

|u. ir A[“‘M-._.. L %l
Cecilia Luisa Ayllon Quinteros -~ . GustavdGarciaf

PRESIDENTA " SECRETARIO

Notifiquese a la Sala consuitante y remitase copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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PRINCIPIO ACUSATORIO Y PRESCRIPCION DE LA
ACCION PENAL

Sumilla. En el delito de peculado, si la Fiscalia
Suprema en lo Penal estima justa una absolucién, no
es posible que el érgano jurisdiccional decida lo
contrario, puesto que es el Ministerio PUblico, a quien
le corresponde la exclusividad de la persecucion
penal, como titular de la accién penal, ademds que
el recurso de nulidad de la parte civil, no fue de
recibo por la senora fiscal suprema. Y, respecto a los
delitos de falsificacion de documento privado vy
falsedad ideoldgica, la accién penal ha prescrito, al
haber franscurrido en exceso el plazo ordinario vy
extraordinario de prescripcion.

Lima, catorce de enero de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad
interpuesto por la parte civil, PROCURADORA PUBLICA DEL FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES, confra la sentencia del veintitrés de setiembre
de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala Penal Especializada en lo
Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima
—de pdaginas mil ciento dieciocho-, que absolvid de la acusaciéon fiscal al
encausado ROMAN FRANCISCO GRANDA LOZA, como autor de los delitos contra
la administracion publica, en la modalidad de peculado y, contra la fe
publica, en las modalidades de falsificacion de documentos privados vy
falsedad ideoldgica, en agravio del Estado.

De conformidad en parte con el dictamen de la senora fiscal suprema en lo
penal.

Intervino como ponente la senora jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACION FISCAL

1. Se le atribuyd al encausado Romdn Francisco Granda Loza, que en su
condicion de técnico de cobranza de la Gerencia de Creéditos de la Unidad
de Colocaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, en
mayo de dos mil cuatro, al haber sido comisionado fuera de la ciudad de
Lima, por la Gerencia General de esta institucion, mediante Resoluciones
Administrativas N.° 244-FONDEPES/GG vy 275-2004-FONDEPES/ GG, -para
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realizar cobros de los créditos otorgados a diferentes adjudicatarios del fondo-, Yy
habérsele asignado la suma de mil ciento cuarenta y nueve soles, por
concepto de vidaticos, se habria apropiado de la suma de ciento veintitrés
soles, conforme al documento de pdginas veintiséis, denominado “Dano

Econdmico efectuado al FONDEPES por el Rindente: Romdan Granda Loza”.

También, se le atribuyd el delito de falsificacion de documentos privados,
por haber readlizado la rendicion de cuenta, en la que anexd
documentaciéon falsa, que fue observada por la Gerencia General, que
dispuso la constatacion in situ (en el lugar), y verificd que las boletas de
PAgo -presentada por el encausado- diferia de los montos, destinatario vy
consumo, con las boletas originales mostradas por los propietarios de los
establecimientos comerciales. Ello aparece del Dictamen Pericial
N.° 1366/2006, que concluyd que las boletas presentadas, no provienen de

la matriz de la que se obtuvo la muestra para cotejo.

Y, finalmente, se le afribuyd el delito de falsedad ideoldgica, al haber
insertado en documento publico (declaraciones juradas de rendicion de
cuentas de pdginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta vy
cuatro), declaraciones falsas con relacion a los montos de los gastos por
vidticos de comision de servicio, presuntamente efectuados, los cuales
debian probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la

declaracién fuera conforme a la verdad.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

2. El Tribunal Superior absolvié al nombrado imputado de la acusacion fiscal,

sobre |la base de los argumentos siguientes:

2.1.En el delito de peculado. El encausado, en cumplimiento de sus
funciones, realizé labores ordinarias como técnico de cobranzas del
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, al ser comisionado fuera de
Lima, se le enfregd la suma de mil ciento cuarenta y nueve soles, por

concepto de vidticos.
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2.2.

23.

24,

2.5.

Sin embargo, en el desarrollo del proceso, no se ha podido establecer
gue el encausado, se haya apropiado de la suma de ciento veintitrés
soles, exigua cantidad establecida en el Dictamen Pericial N.° 01-2006-

DIRCOCOR-PNP-DIVAMP-DICF —redlizado luego del Informe N.° 001-2004-
FONDEPES/O.A/U.CONT/LRC de veintiséis de agosto de dos mil cuatro, respecto a la

rendicién de cuenta que debid hacer el encausado-.

También, se valoré que dicho funcionario publico, por prolongado
tiempo ejercid dicha funcion, sin investigaciéon administrativa, ni penal, y

que fue cesado por estos hechos.

El encausado, en el plenario, senalé que realizé diversas comisiones de
servicios, por lo que se le otorgd vidaticos (por gastos de alimentacion,
transporte, hospedaje, etfc.), y rindid cuentas al retorno, sin
inconveniente alguno, excepto el que es materia del presente proceso,
y en su caso, debid procederse conforme a la Directiva
N.° 1-2003/FONDEPES/GG, en cuyo punto ocho punto dos, senala que la
Unidad Contable, solo acepta comprobantes de pago vdlidos, caso

contrario se procederd al descuento.

Asi como sucedid, conforme a la resolucion de la Oficina de
Administracion N.° 015-2004-FODEPES/OA, del diecinueve de noviembre
de dos mil cuatro, que incluyd en la liquidacion de beneficios sociales

del procesado, el importe del dano econdmico de ciento veintitrés soles
—determinado por la Unidad de Contabilidad, segin Memordndum N.° 76-2004-OA-
UCONT, del diecisiete de noviembre- y al detalle de la Liquidacion de CTS,

para depdsitos o pago directo del encausado, de pdaginas setecientos

setenta y ocho.

En relacién, al delito de falsificacidon de documento privado, se le
atribuyd haber falsificado boletas de venta en sus montos, fechas vy
nombres del destinatario, entre ellas, la Boleta de Venta N.° 01191, a
nombre de comercial Bali; sin embargo, aun cuando el Dictamen

Pericial N.° 1366/2006, concluyé que dicho comprobante de pago, no
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proviene de la misma matriz, es de relevar que este se realizd de
manera errdéneaq, pues se realizd sobre las escrituras de la esposa del
propietario, mas no sobre la lefra del encausado, y en cuanto a las
demds boletas de venta y facturas cuestionadas por inconvenientes
técnicos no se realizaron, por no contar con requisitos técnicos de

idoneidad.

2.6.Y en cuanto al delito de falsedad ideoldgica, deviene en atipico, por
cuanto, lo que se le cuestiona al encausado es haber presentado Ias
declaraciones de rendicion por comision de servicio, y declaraciones
juradas insertas -paginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta y cuatro-,
documentos publicos, que al ser firmados por el procesado (en su
condicién de servidor publico) e ingresados a la administraciéon publica,
ocasionaron un perjuicio al Estado; sin embargo, el encausado no
realizd la conducta tipica del articulo cuatrocientos veintiocho del
Codigo Penal, esto es, de insertar o hacer insertar declaraciones falsas
en instrumento publico, pues lo cuestionado en el presente caso, son las

boletas de consumo por vidticos.

EXPRESION DE AGRAVIOS

3. La parte civil, procurador publico del Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero-FONDEPES, interpuso recurso de nulidad de pdgina mil ciento

tfreinta y ocho a mil ciento cuarenta y fres. Alegd los motivos siguientes:

3.1. Infraccidn a la motivacion de las resoluciones judiciales y valoracion
probatoria. No se valoraron las declaraciones de los testigos Miguel
Angel Junco Vdsquez, quien constatd que las boletas presentadas por
el encausado, no coincidian con las de los locales donde realizd sus
gastos, o que corrobord Betsabé Estela Borda Barreda, jefa de la
Unidad de Contabilidad de FONDEPES.

3.2. Tampoco, se valoraron las declaraciones de los testigos Luis Santiago
Herndndez, quien informd sobre los constantes viajes del encausado vy

de Mariela Milagros Zamalloa Vega, asistente contable quien fiscalizaba
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las rendiciones de cuenta de vidticos de los comisionistas en la empresa
FONDEPES.

3.3. Y no se valord el Dictamen Pericial N.° 01-2006-DIRCOCOR-PNP-DIVAMP-
DICF, que concluyd, que se apropid ilicitamente de ciento ocho soles
de la empresa FONDEPES, y el Dictamen Pericial Grafotecnia N.° 1366-
2006, que concluyd: a) el formato de venta (usuario) N.° 001-01917 de
formato preestablecido a nombre Comercial Bali, de Juan Carlos
Tenorio Mau, ubicado en calle Comercial N.° 116-Pisco, del frece de
mayo de dos mil cuatro, otorgado a FONDEPES, por la suma de veinte
soles, no proviene de la misma matriz con la que se obtuvo las muestras
de cotejo enviadas para estudio; y b) no es factible realizar el estudio

solicitado respecto a la procedencia del puno grdfico.

CALIFICACION DEL DELITO MATERIA DE ABSOLUCION

4. El delito de peculado, fipificado en el primer pdrrafo, del arficulo
trescientos ochenta vy siete, del Cddigo Penal, modificado por el articulo
uno de la Ley numero veintiséis mil ciento noventa y ocho, del trece de junio

de mil novecientos noventa y tres, sanciona al agente: “[...] funcionario o
servidor pUblico que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para si o para otro, caudales o
efectos cuya percepcién, administracion o custodia le estén confiados por razén de su
cargo, serd reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho

anos”.

5. Este Supremo Tribunal, en el Recurso de nulidad numero ochocientos
cuarenta-dos mil nueve-Hudnuco, del seis de julio de dos mil diez, en el
fundamento tercero, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte

Suprema, ha senalado: “[...] se configura con el apoderamiento para si o para tercero
de caudales o efectos del Estado, a los que el agente del delito accede por razén de su

cargo [...]", en concordancia con la doctrina legal en cuanto a la definicion y
estructura tipica del delito, que se encuentfra descrita en los fundamentos
seis y siete del Acuerdo Plenario numero cero cuatro-dos mil cinco/CJ-

ciento dieciséis, del freinta de setiembre de dos mil cinco.
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6. El citado acuerdo plenario, precisa que el “[...] bien juridico protegido se

desdobla en dos objetos especificos merecedores de proteccidon legal: a) garantizar el
principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la Administracién Publica; y b)
evitar el abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o servidor publico que

quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad”.

7. El delito de contra la fe publica, en la modalidad de falsificacion de
documento privado, fipificado en el primer pdrrafo, del articulo

cuatrocientos veintisiete, del Codigo Penal, sanciona al agente que: “[...]
hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar
origen a derecho u obligacion o servir para probar un hecho, con el propdsito de utilizar el
documento, serd reprimido, si de su uso puede resultar algun perjuicio, con pena privativa de
libertad [...] no menor de dos ni mayor de cuatro anos, y con ciento ochenta a frescientos

sesenta y cinco dias-multa, si se trata de un documento privado”.

8.Y el delito de falsedad ideoldgica, prescrito en el primer pdrrafo, del
articulo cuatrocientos veintiocho, del Cddigo Penal, sanciona al agente
que:

[...] inserta o hace insertar, en instrumento pudblico, declaraciones falsas concernientes
a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si
la declaracién fuera conforme a la verdad, serd reprimido, si de su uso puede resultar
algun perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis afos
y con ciento ochenta a frescientos sesenta y cinco dias-multa. El que hace uso del
documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar

algun perjuicio, serd reprimido, en su caso, con las mismas penas.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

9. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito, es el principio de
impugnacion limitada que fija los limites de revision por este Supremo
Tribunal; en cuya virtud, se reduce el dmbito de la resolucién, Unicamente a
las cuestiones promovidas en el recurso aludido las que configuran, en

estricto, la denominada competencia recursal del érgano de alzada.

10. En el presente caso, la procuradora publica impugnd la sentencia de
primer grado en todos los extremos de la sentencia absolutoria. Por su parte,

el senor fiscal adjunto superior no interpuso recurso de nulidad. La opinidon
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de la senora fiscal suprema es no haber nulidad en la sentencia que
absolvié al encausado Romdn Francisco Granda Loza, de la acusacion
fiscal como autor de los delitos de peculado, falsificaciéon de documentos y
falsedad ideoldgica, en agravio del Estado; es decir, mostrd su conformidad

con la sentencia emitida por el Tribunal de Mérito.

11. Este Supremo Tribunal, ha establecido que la atribucién del Ministerio
PuUblico, estd reconocida en el numeral cinco, del articulo ciento cincuenta
y nueve, de la Constitucion Politica del Perd, que es ejercitar la accion
penal publica y de acusar, de modo tal que la ausencia de acusacion

impide cualquier emision de sentencia condenatoria.

12. En relacién al delito de peculado, en concordancia con el principio
acusatorio, corresponde reconocer los fundamentos de la decision de la
senora fiscal suprema, en tanto que el Ministerio PUblico a nivel institucional,
se rige por el principio de unidad de funcidn y dependencia jerdrquica, de
tal forma que en estos casos prevalece la opinidn del superior jerdrquico,
salvo algin supuesto excepcional que pueda relativizar este principio,
como asi lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema y del

Tribunal Constitucional.

13. La posicion juridica de la senora fiscal suprema, en su dictamen —pdagina
freinta y uno a freinta y ocho del cuadermnillo supremo formado por este
Supremo Tribunal-, respecto al delito de peculado, se sustenta en resumen,
en lo siguiente:

13.1. Sostuvo que existio infraccion al principio constitucional de motivacion
de las resoluciones judiciales, prescrito en el numeral cinco, del articulo
ciento freinta y nueve, de la Constitucion Politica del Estado, por no
haberse valorado los siguientes medios probatorios:

13.1.1. Las declaraciones de los testigos Miguel Angel Junco Vasquez, a
nivel sumarial y plenario -paginas quinientos setenta y siete y mil sesenta y siete-,
quien verificd que las boletas presentadas por el encausado, en los

lugares donde habia realizado sus gastos, no coincidian con las que
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presentd el encausado. Ello, se corrobora con la declaracién de la
testigo Betsabé Estela Borda Barreda, Jefa de la Unidad de
Contabilidad de FONDEPES -pdaginas quinientos ochenta-.

13.1.2. Asimismo, la declaracion de los testigos Luis Santiago Herndndez,
quien informé sobre los constantes viajes del encausado, y de Mariela
Milagros Zamalloa Vega, asistente contable, encargada de fiscalizar las
rendiciones de cuenta de vidticos de los comisionistas en la empresa
FONDEPES.

13.1.3. EI Dictamen Pericial N.° 01-2006-DIRCOCOR-PNP.DIVAMP-DICF,
gue concluyd, que el imputado se apropid ilicitamente de ciento ocho

soles de la empresa FONDEPES.

13.2. Sin embargo, pese a la falta de valoracion de dichos medios
probatorios por el Tribunal Superior, resulta inoficioso disponer se realice
un nuevo juicio oral, al colisionar con el derecho fundamental del plazo
razonable, por haber transcurrido mds de catorce anos desde la fecha
de los hechos objeto de incriminacion (mayo de dos mil cuatro).

13.3. Por ello, en el delito de peculado, se tuvo en cuenta el principio de
minima intervencion o derecho penal de intervencién minima, por el
monto exiguo de ciento ocho soles, determinado en el dictamen
pericial; es decir, no se advierte lesidon ostensible al patrimonio del
Estado.

14. Bajo esa linea de razonamiento, este Supremo Tribunal, coincide con la

opinidn de la Fiscalia Suprema y debe ratificarse este extremo absolutorio.

15. Adicional a ello, se tiene que respecto al monto apropiado, el Dictamen
Pericial N.° 01-2006-DIRCOCOR-PNP/DIVAMPO- DICF, suscrito por Luz Marina
Meza Huayta y Augusto Condorchua Villaverde —de pdginas cuatrocientos
siete—, del cinco de enero de dos mil seis, en el punto D, del acdpite “IV.
Andlisis Pericial”, concluyé que el monto presuntamente apropiado, es de
ciento ocho soles; sin embargo, este -monto- No coincide con el documento
denominado “Dano econdmico efectuado al FONDEPES por el rindente

Romdn Esteban Loza, por la suma de ciento veinfitrés soles.
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Este monto —ciento veintitrés soles-, fue descontado en la liquidacion de
beneficios sociales del encausado Romdn Francisco Granda Loza,
conforme aparece de la Resolucion de la Oficina de Administracion N.° 015-
2004-FONDEPES/PA del diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, y Anexo

Liguidaciéon CTS para depdsito o pago directo —pdaginas setecientos setenta y siete

y setecientos setenta y ocho-.

Por tanto, los argumentos esgrimidos por la parte civil, no pueden prosperar

en observancia a los principios antes senalados.

16. Por ofro lado, respecto al delito de falsificacion de documentos
privados, se atribuye al encausado Romdn Francisco Granda Loza, haber
falsificado las boletas que sustentaron los gastos de vidticos, y conforme all
detalle de las boletas de venta, descritas en el Dictamen Pericial N.° 01-
2006-DIRCOCOR-PNP/DIVAMP-DICF -pd&gina cuatrocientos siete a cuatrocientos
dieciséis-, son las siguientes:

Restaurant Polleria El Rancho

1) Boleta de Venta N.° 001-00526 Dice: 15.03.2004, por la suma de quince

soles.

Debe decir: 09.03.2004, por la suma de seis
soles.

2)Boleta de Venta N.° 001-00531 Dice: 18.02.2004, por la suma de quince

soles;

Debe decir: (La fecha no corresponde ala
fecha de emision)

3)Boleta de Venta N.° 001-00533 Dice:19.03.2004 por la suma de veintitrés

soles:

Debe decir: (boleta original en blanco).

Comercial Bali-Pisco

4)Boleta de Venta N.°001-01917 Dice: 13.05.2004 por veinte soles.

Debe decir: Selmira de Pariona, del nueve de
junio de dos mil cuatro, por la suma de
freinta soles.
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Cevicheria El Golazo-Pisco

5)Boleta de Venta N.° 001-00417 Dice, 13.05.2004 por la suma de veinticinco
soles

Debe decir: (beneficiario aparece en
blanco) de 04.06.2004, se detalla consumo
por treinta y cuatro soles.

Restaurant “Gustavo” San Andrés

6)Boleta de venta N.° 001-10258 Dice: 28.05.2004 por veinticinco soles

Debe decir: 21.06.2004, cuyo beneficiario no
aparece, y por la suma de diez soles.

17. De ello, se tiene que aun cuando, el referido dictamen pericial, no
haya acreditado que el encausado, sea el autor de la adulteracién de los
comprobantes de pago cuestionados, lo cierto y concreto, es que existen
elementos de juicio que hacen inferir que el encausado, tenia pleno

conocimiento de su procedencia ilicita; no obstante a ello, la “usd” para
sustentar sus gastos de vidaticos. Por ello, su conducta se adecua al Ultimo

pdrrafo, del articulo cuatrocientos veintisiete, del Cddigo Penal -uso de

documento privado falso-.

18. Asimismo, se le atribuye el delito de falsedad ideolégica por haber
insertado en documento publico (declaraciones juradas de rendicion de
cuentas de pdginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta vy
cuatro), declaraciones falsas con relacion a los montos de los gastos por
vidticos de comision de servicio, presuntamente efectuados, los cuales
debian probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la
declaracion fuera conforme a la verdad, los que datan del veintinueve de
marzo de dos mil cuatro, veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, y catorce

de junio de dos mil cuatro.

19. Sin embargo, es de precisar que una de las garantias de la
administracion de justicia, contempladas en el numeral tres, del articulo
ciento treinta y nueve, de nuestra Carta Politica, es el debido proceso, que

implica el respeto de los derechos y garantias minimas con que debe contar
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todo justficiable, para que una causa pueda framitarse y resolverse en

justicia.

20. En ese sentido, los érganos jurisdiccionales llamados a expedir sentencia
O resoluciones que pongan fin al proceso o, en su caso, las instancias
encargadas de revisarlas, antes de emitir el pronunciamiento que
corresponda deben observar no solo las omisiones o defectos en que se
hayan incurrido, sino sobre todo verificar la vigencia o no de la accion
penal incoada, con el propdsito de determinar si estd habilitado para, en

este caso, absolver o no los motivos expuestos en el recurso impugnatorio.

21. Asi, la prescripcion de la accion penal, es una causa de extincion de la
responsabilidad penal, fundada en que la accidon del tiempo frascurrido

extingue los efectos de la accion penal.

22. El articulo ochenta del Cdédigo Penal senala que la accion penal
prescribe en un tiempo igual al maximo de la pena fijada por la ley para el
delito, a lo que debe sumarse el plazo extraordinario de prescripcion,

previsto en el articulo ochenta y tres, parrafo in fine, del Coédigo Penal.

23. Asi, respecto a los delitos de falsificacion de documentos privados y
falsedad ideoldgica, previstos en los articulos cuatrocientos veintisiete y
cuatrocientos veintiocho del Cdédigo Penal, sancionan con una pena

privativa de libertad mdaxima de cuatro y seis anos respectivamente.

24. A ello, debe sumarse el plazo extraordinario de prescripcion (dos y tres
anos respectivamente), hacen un total de seis y nueve anos. Asi, conforme
a la data de las boletas descritas en el fundamento quince y de la presente
Ejecutoria Suprema, y declaraciones juradas de rendicion de cuentas de
pdaginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta y cuatro, del
veintinueve de marzo de dos mil cuatro, veinticuatro de mayo de dos mil
cuatro y catorce de junio de dos mil cuatro, a la fecha ha transcurrido, en

exceso el plazo de prescripcion de la accidon penal.
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25. En consecuencia, corresponde declarar de oficio prescrita la accién
penal, conforme a la facultad senalada en el articulo cinco del Cédigo de
Procedimientos Penales, por los delitos de falsificacion de documentos

privados, y falsedad ideoldgica respectivamente.

DECISION
Por estos fundamentos, declararon:

I.NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintitrés de setiembre de dos mil
dieciséis, emitida por la Segunda Sala Penal Especializada en lo Penal
para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima -de
pdginas mil ciento dieciocho-, en el extremo que absolvid de la acusacion
fiscal al encausado Romdn Francisco Granda Loza, por el delito contra la
administraciéon publica, en la modalidad de peculado, en agravio del
Estado.

IILHABER NULIDAD en la citada sentencia, en el extremo que absolvid de la
acusacion fiscal, al citado encausado, por los delitos contra la fe publica,
en la modalidad de falsificacion de documento privado y falsedad
ideoldgica, en agravio del Estado; y REFORMANDOLA: declararon de
oficio PRESCRITA LA ACCION PENAL, a favor del encausado por los
citados delitos y agraviado en mencion.

IILMANDARON la anulacion de los antecedentes generados en confra del
citado, como consecuencia del presente proceso, y su archivo definitivo;
y. los devolvieron.

S. S.
PRADO SALDARRIAGA

BARRIOS ALVARADO
QUINTANILLA CHACON
CASTANEDA OTSU

PACHECO HUANCAS

ieph/mrce
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En aplicacion del principio de minima
intervencion el ejercicio del lus
Puniedi debe operar cuando las demés
alternativas de control han fallado, es
decir, que carece de sentido Ia
intervencion del Derecho Penal
cuando existe la posibilidad de utilizar
otros medios o instrumentos juridicos
que permiten la solucion del conflicto
lo mas satisfactoriamente posible tanto
para el imputado como para la
sociedad.

~

L/ :
\ Lima, trece de febrero de dos mil catorce.
VISTOS; el recurso de nulidad

intferpuesto por la defensa técnica del encausado Alejandro Douglas
ori Chavez del seis de julio de dos mil doce, obrante a fojas
ochoeieqtos veintitrés; interviniendo como ponente el sefior Juez
Pariona Pastrana; con lo expuesto por el sefior Fiscal
en lo Penal; y CONSIDERANDO. PRIMERO. Que, el procesado
hdavez en su recurso formalizado de fojas ochocientos treinta y
0, sostiene que la pericia contable no fue validada en el nuevo
juicio oral, mediante debate pericial, siendo la mencionada pericia
del ano dos mil seis; los recibos de teléfono sobre los que se realizd Ia
pericia, no estdn cancelados por la Municipalidad Distrital de Yondn-
Tembladera, sino con su propio peculio, lo cual no generd perjuicio
\ economico a la empresa telefénica o la entidad municipal; canceld
los meses de octubre y noviembre del dos mil dos, a excepciéon del

_.;;-‘ \ ~mes de diciembre, debido a que el recibo fue entregado recién en el
' / | rf.h"es de febrero del ano siguiente, cuando ya no desempefaba el
.-"’iccrgo en el municipio, por lo cual no existe delito. SEGUNDO. Que,
E /‘_ﬁ/ﬂsegon la acusacion fiscal de fojas ciento noventa y dos, se imputa al
/ encausado Alejandro Douglas Mori Chdvez que durante su gestion

v S
d

/
/ 1
/ gt |
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como Alcalde de la Municipalidad de Yondn - Tembladera, en
circunstancias que trasladé las oficinas de dicha Municipalidad hacia
su domicilio, indebidamente trasladé la linea telefonica de la entidad
edil, asignada con el numero cincuenfa y siete sesenta guince,
efectuando llamadas telefénicas de caracter personal a los paises de
Argentina e ltalia, durante los meses de octubre, noviembre vy
diciembre del dos mil dos, situacion que conllevé a que al Municipio
le restrinjan el servicio del uso del servicio telefénico. TERCERO. Que,
existe consenso que el Derecho Penal debe ser un instrumento de

ltima rafio para garantizar la pacifica convivencia de la sociedad,

previa evaluacién de su gravedad y de acuerdo a las circunstancias

sociales, politicas, econémicas y culturales imperantes en la sociedad

un momento determinado, de tal manera que en la legislacion
combarada se ha mencionado que “El Derecho Penal constituye uno
de Ibs medios de control social existentes en las sociedades actuales. La
familia, la escuela, la profesion, los grupos sociales, son también medios de
cbntrol social, pero poseen un cardcter informal que los distingue de un
'r/nedr'o de confrol juridico altamente formalizado como es el Derecho Penal.
Como todo medio de control social, éste tiende a evitar determinados
comportamientos sociales que se reputan indeseables, acudiendo para ello
a la amenaza de la imposicion de distintas sanciones para el caso de que
dichas conductas se realicen; pero el Derecho Penal se caracteriza por
prever sanciones en principio mds grandes —las penas y medidas de
™\ seguridad-, como forma de evitar los comportamienfos que juzga
| wd especmfmenfe peligrosos —os delitos-. [Santiago Mir Puig, Derecho Penal- Parte
/ / Genero! Editorial REPPERTOR, octava edicién, Barcelona dos mil ocho, pagina
_ c/uorenro-] Como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en la
‘ /Sen’rencm numero doce guién dos mil seis guién Pl oblicua TC, el
/

Derecho Penal debe representar el medio O recurso mds gravoso

e
/

/ C/r‘|/_J
|
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para limitar o restringir el derecho a la libertad de las personas y, por

tanto, debe reservarse para las violaciones mds infolerables, en este
sentido, se tiene que cuando el Derecho Penal se erige como la
Ultima ratio supone que la sancion penal no debe actuar cuando
exista la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos juridicos de
control social menos severos. CUARTO. En esta linea argumentativa se
\ﬁene que el Derecho Penal estd enmarcado en el principio de
minima intervencion, lo que supone que el ejercicio del poder de

. unicion tiene que ser el Ultimo recurso disuasivo que puede ufilizar el
stado para controlar desmanes transgresores de la vida en
comunidad. Este principio, es admifido undnimemente por la doctrina

n el cual “el Derecho Penal ha de reducir su intervencion a

aquello que gsea esfrictamente necesario en términos de ufilidad social

general” [Siva Sdanchez, Jesus Maria, Aproximacién al Derecho penal

contemporgheo. Segunda edicién. Editorial B de F, Montevideo- Buenos Aires, dos

mil diez, pdgina trescientos noventa y tres]. En aplicacion de este principio el
ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando
las demds alternativas de control han fallado, es decir, que carece
de sentido la intervencion del Derecho Penal cuando existe la
posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos juridicos No penales
para restablecer el orden juridico, como las sanciones propias del
Derecho Administrativo o del Derecho Civil, que permiten la solucion

) del conflicto lo mas satisfactoriamente posible tanto para el imputado

.,

Nt como para la sociedad. Es asi, pues, como el Derecho Penal muestra
| / \

el ‘cardacter subsidiario, respecto de las otras ramas del ordenamiento
;f})rldlco lo cual resulta fundamental al momento de abordar un Caso
/ '/ concreto. QUINTO. En la misma inea debemos referirnos al principio

-j,/ de lesividad que sefiala que en la aplicacién de la normad penal, No

3
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basta la antijuricidad formal, es decir la mera contradiccion entre el

comportamiento y aquella norma, sino que debe existir la vulneracion
del bien juridico, sea por lesién o puesta en peligro, conforme lo prevé

el arficulo IV del Titulo Preliminar del Cédigo Penal, que sefiala que “la
pena, necesariamente, precisa de la lesién o puesta en peligro de bienes

\ juridicos tutelados por ley"; sin embargo, no cualquier lesién o puesta en
peligro tiene aptitud para activar el sistema penal, sino solo aquellos
comportamientos sumamente reprochables y no pasibles de

\ stabilizacion mediante otro medio de control social menos estricto:

n ese sentido, para la materializacion de un delito se requiere que el
sujeto activo haya cometido un hecho lo suficientemente grave

poya ser objeto de represion penal y no un simple desliz

disciplinafio. SEXTO. En un plano esirictamente dogmdtico, lo
acabadb de mencionar tiene su correlato en la teoria de la
ion objetiva, en virtud de cuyos fundamentos se tiene que la
configuracion de la tipicidad atraviesa un filtro de valoracion por el
cual alcanzan el nivel de una conducta ftipica sélo aquellos
comportamientos que expresen el significado de una relevancia
social, o que produzcan una “perturbacién social” en el sentido

objetivo [Jakobs, Ginther, La imputacién objetiva en Derecho pendl, fraduccidn
de Manuel Cancion Melia, Grijley, Lima mil novecientos noventa y ocho, pdgina

veinfidds y siguientes], de lo contrario la intervencion del Derecho penal
plasmada en la imputacion juridico-penal no reflejaria las

LS _expectativas normativas de la sociedad por una genuina proteccién
f \ per_].c';ll. SETIMO. También es necesario precisar que en los argumentos

! [rdf:‘o decidendi] que constituyen la fundamentacion de la Ejecutoria

| Supremc del tres de marzo de dos mil ocho, obrante a fojas

/ ’rresoemos freinta y tres, se precisdé que la conducta del recurrente

M~ ’

_./ 0/ \\
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configuré el uso indebido de linea telefénica, lo cual ha sido

reconocido por éste, criterio que se mantiene, no obstante dicha
infraccién no tiene transcendencia necesaria para ser susceptible de
sancién penal, esto es, que si bien la misma constituye un
[ﬁ" comportamiento contrario a la norma [utilizar la linea de una institucion
"*\\ publica para fines personales], la respuesta del ordenamiento juridico
\\ l‘ tiene como ditima ratio al Derecho Penal, medio de control social,
Jque estd  reservado para conductas  socidles  sumamente
H\e[:)rocho:bles, sifuacion que no se enmarca la conducta del
gncausado Mori Chavez, la cual a toda luces, configura una
infraccion normativa que debe resolver en la via administrativa.
OCTAVO. En el presente caso, se tiene que la Contraloria General de
la Republica [fojas freinta y dos] constatd que el recurrente y sus

amiliargs fueron objeto de agresion fisica, y que bienes de Ia

Municipalidad fueron dafados por los pobladores y como
consgcuencia de ello, el encausado Mori Chavez —como titular de la
enjidad edil-, frasladé el Despacho de los asuntos municipales a su
, omicilio, lo cual describié el Jurado Nacional de Elecciones ~fojas
¢ veinfinveve-, dejando en libertad al mencionado procesado para
determinar el lugar donde atenderia al publico, a fin de no suspender
la atencion a los pobladores, situacién que conllevd a que también
se trasladard la linea telefonica afectada de la entidad municipal al
domicilio del recurrente, que luego utilizdé para realizar llamadas
\ 7 telefonicas nacionales e internacionales de cardcter personal;

A imputacién que es aceptada por el referido encausado en la sesion
I\

, K c;fé audiencia del cuatro de julio de dos mil doce, obrante a fojas

/\,_,\-"j}ochocienfos catorce, conducta reprobada juridicamente porque no
/’/‘.-__- - " , - -

{f/ es aceptable que se haga uso indebido de la linea telefénica de la

5
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/ins’ri’rucién para realizar llamadas sobre asuntos particulares; sin

embargo, ello en el contexto social que se desarrolld, lo hace pasible
de sanciones administrativas, pero no penales porque el hecho en si
mismo no produce una “perturbacion social’ que dote de relevancia
( penal a la conducta de manera que justifique una intervencién
\‘x
\‘.

drastica del Derecho Penal mediante la pena. Precisamente, por no

tfransgredir las barreras minimas que habilitan la actuaciéon del

\ , :
Derecho Penal, y mereciendo la conducta practicada claramente

\

na sancién de corte administrativa, es que en atencién al principio
e ultima ratio, comresponde absolver al encausado Mori Chavez de
la acusacion fiscal por el delito imputado. NOVENO. A lo anterior

regarse que el Ministerio PuUblico postuld el delito de

peculady de uso previsto en el primer parrafo del articulo trescientos
ochenigi y ocho del Cédigo Penal; debiéndose precisar que si bien el
rtamiento del recurrente se enmarcaria en dicho presupuesto,
irtud de los considerandos precedentes, tal conducta no es
pasible de represidon penal, pues dada su infranscendencia, en el
contexto social que se desarrolld, existen ofros medios de control
social menos rigurosos, pero no por ello menos efectivos que el
Derecho Penal, que deben ser activados previamente. Por estos
fundamentos: declararon HABER NULIDAD en la sentencia del seis de
julio de dos mil doce, obrante a fojas ochocientos veintitrés, que
condend a Alejandro Douglas Mori Chdvez como autor del delito

; contra la Administracion Piblica, en su modalidad de peculado de
\ usO___..-"indebido de bienes publicos, en agravio de la Municipalidad

\ Q_is‘?ritol de Yondn- Tembladera, a dos anos de pena privativa de

/f! erfad suspendida por el periodo de un afo, bajo reglas de
/_%?Jnduc’ro, y fij6 en un mil nuevos soles la cantidad que por concepto
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de reparacion civil deberd pagar a favor de la citada municipalidad,

mas los intereses legales; reformdndola: ABSOLVIERON a Alejandro
Douglas Mori Chdavez de la acusacién fiscal por el referido delito y
citada agraviada; ORDENARON: la anulacidn de sus antecedentes
Penales y judiciales generados como consecuencia del presente
proceso, y el archivo definitivo de la causa; y los devolvieron.
Interviene el sefior Juez Supremo Morales Parraguez por goce

vacacional dél sefora Juez Supremo Barrios Alvarado.
ss. / //

VILLA STEIN
PARIONA PASTRANA, __

NEYRA FLORES /

MORALES PARRAGUEZ

CEVALLOS VEGAS 0 Bl
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