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Resumen 

La presente investigación tiene por título, La gravedad en los delitos contra la propiedad 

industrial como delimitante de su persecución 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 persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 

2020. 

científico. 

Se llegaron a las siguientes conclusiones; el ordenamiento jurídico nacional al no haber 

establecido una delimitación para determinar cuándo procede la persecución 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 artículos 222° y 223° del Código Penal, quedando para el ámbito administrativo 

sancionador aquellas conductas menos graves; y la gravedad, se configura según diversos 

criterios como pueden ser el valor de la mercancía, el perjuicio causado, la cantidad de la 

mercancía objeto del delito y en los casos de uso de envases se considerará el valor de las 

mercancías en que pudieron usarse. Debiendo el legislador establecer un criterio objetivo de 

gravedad, en una futura modificación de la ley para delimitar su persecución penal, que sería 

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

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

 punibilidad, Criterios de determinación. 

Esta investigación fue de tipo básica, el nivel de investigación fue exploratorio, con un 

enfoque cualitativo y diseño fenomenológico. El escenario de estudio fue el Distrito Judicial de 

Lima Cercado, y la población estuvo conformada por 2 jueces, 3 fiscales y 4 abogados, 

especializados en la materia referida a la propiedad industrial. La técnica para la recolección de 

datos fue la entrevista estructurada y el análisis de la doctrina, legislación y jurisprudencia, el 

instrumento utilizado fue principalmente la guía de entrevista, considerando las categorías y 

subcategorías vinculadas al problema de investigación, las que fueron analizadas mediante la 

triangulación, habiéndose cumplido con los requisitos formales y con el rigor  
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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. Introducción

Los derechos intelectuales, tienen protección constitucional, según el artículo dos, inciso 

ocho de la Constitución Política y según 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 últimos, que son materia de la 

investigación, se protegen los derechos patrimoniales que con carácter de exclusividad 

tienen sus titulares respecto a los signos distintivos, como las marcas comerciales, que son 

los signos más representativos, además de las patentes, modelos de utilidad, diseño 

industrial, obtención vegetal, esquema de trazado, nombre comercial, denominaciones de 

origen, entre otros, resaltando que son bienes producto de la creación del hombre (Ferreyros, 

2005, p.126). 

La realidad problemática está 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 violación de principios y 

de la normativa que regula la propiedad industrial. En el ámbito penal y administrativo 

sancionador nuestro país protege las marcas registradas de productos y servicios, patentes, 

modelos de utilidad, diseño industrial, obtención vegetal y esquema de trazado. Cabe 

precisar que administrativamente, además se protegen los derechos sobre los certificados de 

protección, nombres comerciales, así como lemas comerciales, secretos empresariales, y las 

llamadas denominaciones de origen. 

A los que incurren en los ilícitos penales que afectan la propiedad industrial se les 

sanciona con privación de su libertad de dos a cinco años, una multa de 60 a 365 días, así 

como inhabilitación conforme al artículo 36 literal d) del Código Penal en su tipo base, y 

con una multa de 90 a 365 días además de las otras penas indicadas en su tipo agravado. Los 

tipos penales base están previstos en el artículo 222° y 223° y el tipo agravado en el artículo 

225° del Código Penal. El supuesto de hecho consiste en la transgresión o violación 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 invención, modelo de utilidad, diseño 

industrial, los cuales pueden incorporar circuitos semiconductores que tengan sus 

respectivos esquemas de trazado que hayan registrado, así como marcas registradas. 

Además de la represión por fabricar, comercializar, distribuir o almacenar etiquetas, 

envases al igual que sellos con marcas registradas, se sanciona el uso de etiquetas, sellos, así 
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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 infracción 

administrativa, conforme al artículo 97° del D. Leg. 1075, el cual prescribe que “Constituyen 

actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial en 

la legislación 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 

amonestación y multa, según el artículo 120° del mismo decreto. Siendo el caso que, a la 

fecha, no existe de manera expresa y objetiva, una delimitación entre la persecución penal y 

administrativa, estando ahí la razón por la cual conductas idénticas a veces son sancionadas 

en la vía penal y en otros casos en la vía administrativa, generando una sobre criminalización, 

esto sin considerar el principio de mínima intervención y afectando la predictibilidad de las 

resoluciones judiciales. 

En el Perú, la protección del derecho a la explotación 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 estadísticas del 

2018 referidas a las marcas, que es el signo distintivo más común, nos informan que en el 

Perú se solicitó la inscripción de 29 972 marcas, demostrando la importancia que tienen en 

nuestra economía, al igual que en otras latitudes, como en Alemania 75 236, en el Reino 

Unido 94 915, en España 55 362 y Estados Unidos 464 786. En el ámbito latinoamericano, 

tenemos en Chile 34 527, en Argentina 71 712, en Brasil 204 419, en Colombia 28 119 y en 

México 141 553 (World Intellectual Property Organization, Estadísticas de PI, 2018). 

Los delitos en cuestión, son de persecución pública a cargo de los Representantes 

del Ministerio Público, quienes los investigan, por su parte los jueces del Poder Judicial 

sancionan a quienes los cometan. Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática del Perú, hay sentencias condenatorias en procesos penales seguidos por delitos 

contra los derechos intelectuales, así en el año 2012 fueron 231; en el año 2013, fueron 284; 

en el año 2014, fueron 215; en el año 2015 fueron 282 y en el año 2016 fueron 319 (Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática, 2017, p. 137). La tendencia es al aumento de 

condenados por estos delitos, dentro de los cuales, están los delitos relacionados a la 

propiedad industrial previstos en los artículos 222° y 223° del Código Penal. 

Como antecedentes, tenemos a los siguientes autores de habla inglesa como, Angelo 

(2020), él postula que en Estados Unidos se presentan algunos supuestos en los cuales las 
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personas que transgreden la Ley de Falsificación de Marcas reciben una sanción de hasta 

diez años de prisión, siendo ésta mayor cuando de por medio hay una organización criminal. 

Doster y Paul (2020) concluyen que estos delitos generan una industria ilegal que muy 

difícilmente termine, pudiendo el afectado acudir a la vía 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, así lo indica Luo (2020). Resulta pertinente indicar que 

según opina Dickinson (2018), las normas de propiedad intelectual tienen defectos, que a 

veces se advierten con facilidad, pero es difícil 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 

sólo causan pérdidas económicas, sino que además llegan afectar la vida y la salud, cuando 

se falsifican medicamentos para el tratamiento del cáncer, parkinson, etc. El investigador 

extranjero, Lee (2019), concluye que estos derechos al ser ejercidos con exclusividad 

generan concentración económica. En este punto conviene citar la apreciación 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 creación 

y del hombre común que necesita de ésta para su vida. Pues como señala Vaidhyanathan 

(2005), la propiedad industrial ha traído muchos excesos en la venta de medicamentos 

cuyos precios son elevados perjudicando a personas de escasos recursos. 

Continuando con los antecedentes, según opinión de Nurton (2019), la protección 

de este tipo de propiedad vinculada a la industria impulsa la creación de tecnología al igual 

que la innovación. 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 tecnológicos ayudan a probar la 

titularidad de un derecho industrial, como el caso del blockchain, donde queda registrado 

para la posteridad las veces que se usó una marca. En ese razonamiento encontramos a Sun 

(2018), quién resalta cómo las empresas que venden productos a través de internet, 

aprovechan las nuevas tecnologías para combatir la venta de productos falsificados con 

marcas reconocidas de uso exclusivo para sus titulares. 

Es importante señalar que los derechos de propiedad industrial no son absolutos, 

según 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 



4 

determinado envase, pudiendo el consumidor darle a éste el fin que crea conveniente. Wan 

(2018), señala algo que es de suma importancia, al referir que una inadecuada protección de 

la propiedad industrial genera una sensación de inseguridad y temor en los consumidores 

frente a los productos que adquieren. 

Como antecedentes nacionales de la investigación tenemos que Chinchay (2018) 

concluye que el Estado a través del ordenamiento jurídico 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, según 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 jurídico pueda protegerlos tanto por sus entes 

administrativos como jurisdiccionales. 

Los delitos e infracciones administrativas que tienen que ver con la propiedad 

industrial corresponden al ámbito del derecho penal así como al derecho administrativo 

sancionador, respectivamente; ambos derechos, según Gómez (2018), tienen su origen en 

la potestad o atribución 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 determinación de elementos reglados, 

como la intensidad de la sanción, sean en montos mínimos y máximos o determinables 

conforme a una base de cálculo. 

Actualmente, según Cárcamo (2017), la culpabilidad es una exigencia tanto para 

los ilícitos administrativos como para los penales, lo cual no era así hasta hace unas décadas, 

en que la responsabilidad objetiva bastaba para aplicar una sanción administrativa en el 

ámbito administrativo sancionador. A esto debemos agregar que, según el investigador 

extranjero, Gómez (2020), “no es posible la existencia de dos procedimientos punitivos 

simultáneos 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 así 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 consideración al operador jurisdiccional. 

Según, otro antecedente nacional, a cargo de Pantigoso (2019), “debe tenerse en 

consideración que la predictibilidad permite que los ciudadanos tengan al alcance las 

decisiones que el órgano resolutivo expedirá ante un determinado comportamiento” (p. 16). 
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Esto es fundamental pues al no estar precisados los alcances de la gravedad para que se 

aplique la disposición penal y no la administrativa, genera una situación 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 obligación de 

determinar con absoluta precisión los alcances de la calificación jurídica, en función al tipo 

penal se entiende, la cual tiene como antecedente necesario el hecho objeto de imputación 

contra el investigado y/o procesado. 

Por su parte, Martínez (2020), concluye que, en países como España el Juez, 

muchas veces invoca como parte de la motivación de sus resoluciones principios que 

limitan el jus puniendi del Estado como es el de mínima intervención, fundamentado a su 

vez en el principio de proporcionalidad, pues considera que solamente deben tipificarse 

como delitos contra la propiedad intelectual las conductas más graves, y las menos graves 

deben ser materia de procesos que importan al derecho administrativo. 

Asimismo, hay otro antecedente extranjero. Muñoz (2019), quien es de la posición 

que los derechos industriales tienen una naturaleza jurídica mixta, de derecho público, 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 relación al bien jurídico, éste comprende la protección de los derechos 

morales y patrimoniales, habiendo más incidencia en la protección de estos últimos, como 

en el caso del Ecuador, que sanciona penalmente la falsificación de marcas, si ésta se produce 

a escala comercial y en función del valor de las mercancías incautadas, como lo prescribe el 

artículo 208A de su Código Orgánico Integral Penal. 

En la comisión de los delitos se produce un daño, y en el caso de los delitos contra 

la propiedad industrial no es una excepción, por eso Aguinaga (2019) concluye que la 

indemnización de los daños busca reparar a la víctima con una compensación en su 

patrimonio. En esa línea, Seuba (2016) plantea que el daño sufrido es el punto de partida de 

la pretensión resarcitoria. 

La causa de la investigación consistió en que el ordenamiento jurídico 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 sanción, sin 

brindar mayor precisión, contenido ni dimensión a esta condición, lo cual es necesario pues

II. Marco Teórico
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de la determinación de cuán grave es el delito se podrá establecer la delimitación entre la 

intervención penal y la administrativa. Así el problema de estudio se relaciona con la manera 

cómo es que la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, previstos en los 

artículos 222° y 223° delimitan su persecución penal. Las personas que han participado en 

la investigación efectuada, son fiscales que investigan penalmente estos ilícitos, jueces que 

impone sanciones y abogados defensores, que participan en las investigaciones y en el 

proceso. 

El periodo y lugar de la investigación es el año 2020 en el Distrito Judicial de Lima, 

respectivamente. Las consecuencias de esta problemática son una situación de falta de 

predictibilidad de las razones que determinan la gravedad de estos delitos vinculado con la 

falta de consideración del conocido principio de la intervención mínima del derecho penal, 

para sancionar solo los actos más graves, que afecten con mayor intensidad al bien jurídico 

protegido. 

Los aportes de la investigación son; primero, hacer conocer a la comunidad sobre 

la necesidad de delimitar la persecución penal de estos delitos; segundo, llamar la atención 

a los órganos 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 artículos 

222° y 223° del Código Penal, para que en el ordenamiento jurídico penal se establezca el o 

los criterios que determinen cuándo los delitos contra la propiedad industrial son graves y 

así poder delimitar la persecución e intervención penal. La importancia del problema a 

investigar para el área profesional del derecho penal y procesal penal, está en que vamos a 

conocer y entender cómo es que la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, 

aspecto del derecho penal, delimita su persecución penal pública, este último, 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 

así asegurar la imposición de sanciones conforme al debido proceso. La importancia de la 

investigación también se vincula con el aspecto económico de los derechos de propiedad 

industrial. Al respecto según, Peñaranda (2017), la World Intellectual Property Organization, 

con sus siglas en inglés WIPO, que viene a ser la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual, con sus siglas en español OMPI, considera que la protección de la propiedad 

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

con el cual se vincula. 

El marco teórico, considera que los delitos referidos a la propiedad industrial son 

parte del Derecho Penal Económico, el cual a criterio de Caro y Reyna (2016) protege tanto 

el derecho que tiene el Estado para regular la economía estableciendo las directivas y normas 

correspondientes, así como lo referido a la regulación de la producción, fabricación y 

distribución de los bienes de naturaleza económica. Los delitos contra la propiedad 

industrial, evidencian, para García (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 economía 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 ningún límite cuantitativo, siendo demasiado 

extendido el ámbito de punibilidad, provocando con esto una sobre criminalización. 

Vives (1999) nos plantea que el bien jurídico de estos delitos es el uso y explotación 

exclusiva sobre determinados objetos que le dan su condición de titular de la propiedad 

industrial sobre los mismos. Vives (1995) considera que el autor sería cualquier persona y 

el agraviado será el titular del registro que concede el derecho para su explotación 

económica. Para Muñoz (1999) se trata de delitos dolosos. Hugo (2014) concluye que estos 

derechos tienen protección constitucional, pues defienden el uso exclusivo de las creaciones 

del intelecto. 

Para Ramírez (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 Código Civil de 1984 tiene el artículo 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 aplicará la sanción penal cuando la 

violación de las normas y derechos de propiedad industrial sean graves. Respecto a cómo 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 mínimos no debería

intervenir el Derecho Penal en mérito a que la intervención punitiva es la última ratio; 

es decir, a ella se recurre cuando por los medios no penales no se puede garantizar la 

eficacia del orden jurídico (p 135) 
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Para Peña (2010) la conducta incriminada por los delitos contra la propiedad 

industrial debe tener una relevancia jurídico penal, para esto requiere de una causación 

efectiva de perjuicio económico al titular del derecho industrial, por tanto, dicha 

determinación en el injusto, va permitir la delimitación con las infracciones administrativas. 

Los derechos de propiedad industrial son de uso exclusivo, así concluye Burk (2018), pues 

es un reconocimiento al esfuerzo y contribución al avance de la sociedad de parte de los 

creadores. Por ello su protección penal. Por otro lado, resulta importante resaltar a Liu 

(2010), quién concluye que en otras latitudes como en China, se viene dando un fenómeno 

de incremento de la criminalización 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 cuestión, pues muchas personas en la sociedad no ven como moralmente 

incorrecto estas violaciones. 

Deben existir criterios que permitan delimitar la intervención penal de la 

administrativa sancionadora. En ese sentido, Abanto (2000) considera que para determinar 

una correcta diferenciación se deben invocar criterios objetivos, como la cláusula de 

gravedad. Actualmente, Morón (2019) aprecia un traslado de principios penales al derecho 

administrativo, especialmente al sancionador, como el de culpabilidad, ello porque el 

artículo 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 ámbito penal, se le debe 

imputar el comportamiento a título de dolo o culpa. En esta línea, tenemos jurisprudencia 

importante, pues el Tribunal Constitucional del Perú (2009) en la Sentencia recaída en el 

Exp N°01873-2009-PA/TC en su fundamento 12 dice, con respecto al principio de 

culpabilidad, “que establece que la acción sancionable debe ser imputada a título de dolo  o 

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

El autor y teórico, Iberico (2016) plantea que en los últimos años se ha producido 

una penalización de conductas que antes solo eran sancionadas administrativamente, lo cual 

genera dificultades para delimitar el ámbito de aplicación generándose conflictos entre estas 

diferentes formas en que se manifiesta la potestad sancionadora del Estado. No siendo el 

bien jurídico protegido el que los diferencia, sino por el contrario la intensidad en la lesión 

del mismo. 
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Otro, investigador y autor nacional, García (2012) considera a la gravedad del 

hecho delictivo como un parámetro para determinar la proporcionalidad entre el delito y la 

pena, debiendo apreciarse el hecho en sus aspectos socialmente relevantes, agregando que 

la valoración de la gravedad debe ser objetiva. La gravedad de los delitos en cuestión 

repercute en el valor de la marca como un intangible de la empresa, esto es resaltado por 

Samper (2017) quién señala que actualmente se deben considerar nuevos factores en su 

valoración, como son los riesgos sociales a los cuáles se encuentran expuestas, y muchas 

veces no pueden controlar, peor aún si estos ataques provienen de las redes sociales, que 

pueden afectar la continuidad del negocio. 

Los derechos contra la propiedad industrial en el Perú, tienen una protección por 

parte del ordenamiento jurídico, así tenemos la Convención de París de 1883, que forma 

parte de nuestro derecho desde 1994, la Decisión N°486 de la Comunidad Andina, que 

contiene el Régimen común 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 económico por 

su titular, el D. Leg. N° 1075, que aprueba Disposiciones complementarias a la Decisión N° 

486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen común sobre Propiedad Industrial, 

este decreto legislativo sanciona administrativamente los actos infractores de los derechos 

de propiedad industrial. La protección penal de los derechos de propiedad industrial recién 

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

Situación similar se produce a nivel de la Comunidad Andina, donde está Ecuador, 

Colombia, Bolivia y Perú, para quienes también rige la Decisión N° 486. Por su parte Chile 

cuenta con su Ley de Propiedad Industrial, Ley 19039, que en su artículo 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 artículo 78° sanciona la defraudación 

de los derechos del inventor, cuenta con una Ley de Marcas, la Ley 22362, que en su artículo 

31° sanciona el uso fraudulento y la falsificación de marca, y finalmente está su Ley de 

Modelo y Diseño Industrial, que también contiene disposiciones administrativas y penales. 

Colombia y Ecuador, contienen tipos penales en sus respectivos códigos punitivos, al igual 

que el Perú. 

Colombia en el artículo 285° de su Código Penal, aprobado por la Ley 599 del 2000, 

ha tipificado el delito de falsificación marcaria, en su artículo 306° el delito de usurpación 
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de marca y en su artículo 307° el uso ilegítimo de la patente. México, en su Ley de Propiedad 

Industrial del 27.06.1991 tiene al artículo 223°, sancionando penalmente la reincidencia en 

la comisión de infracciones administrativas contra la propiedad industrial, la falsificación de 

marcas, así como el hecho de revelar y apoderarse de un secreto industrial. 

España, 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 Protección Jurídica del Diseño Industrial, Ley 

20/2003 del 7 de julio, que son normas administrativas, pues los delitos contra la propiedad 

industrial están tipificados en su Código Penal, en el artículo 273° se protegen las patentes, 

modelos de utilidad y diseños industriales, artículo 274° los signos distintivos y en el artículo 

275° las denominaciones de origen. Ecuador, también tipifica delitos contra la propiedad 

industrial, como se aprecia en el artículo 208-A de su Código Orgánico Integral Penal, 

sancionando la falsificación de marcas en función del valor de las mercancías incautadas. 

En el Perú, la legislación penal vigente ha considerado que sólo las graves 

violaciones a los derechos de propiedad industrial serán sancionadas penalmente, con penas 

que van de los dos a cinco años de pena privativa de libertad, pena de multa de 60 a 365 días 

multa e inhabilitación conforme al artículo 36° del Código Penal. Con respecto a la 

persecución de los delitos por el Estado, según San Martín (1999), está vinculada con el 

ejercicio público de la acción penal, siendo el titular de dicha acción el Ministerio Público 

que la ejerce a través de los Fiscales. Los delitos estudiados, contra la propiedad industrial, 

son perseguibles en ejercicio de la acción pública, sin necesidad que exista interés o impulso 

de los agraviados, según el contenido del artículo 159° de la Carta Magna. 

El tipo penal para Muñoz (2005) viene a ser una descripción de la conducta que se 

ha considerado como prohibida por el legislador, encontrándolo en el supuesto de hecho de 

una norma penal. El tipo cumple una función seleccionadora de aquellos comportamientos 

más relevantes desde el punto de vista penal, una función de garantía, por la cual sólo 

aquellos comportamientos descritos en él serán sancionados por el derecho penal y una 

función motivadora, pues el comportamiento descrito en el tipo penal permite conocer a los 

ciudadanos qué conductas están prohibidas, motivándolos a que no incurran en ellas. Los 

delitos contra la propiedad industrial tienen sus tipos penales básicos, en los artículos 222° 

y 223° del Código Penal y su tipo penal agravado, en el artículo 225° del mismo código. 
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Las condiciones objetivas de punibilidad, desde la posición de Jescheck (2014) son 

determinadas circunstancias que establece el ordenamiento jurídico penal, las cuales tienen 

una conexión con el hecho, sin embargo, no forman parte de la tipicidad, antijuridicidad ni 

de la culpabilidad. Desde su posición, Stratenwerth (1982), considera que hay conductas en 

que la pena debe imponerse teniendo como fundamento circunstancias externas a esos 

elementos. 

Por su lado el teórico y jurista Talavera (2010) postula que generalmente las 

acciones típicas, antijurídicas y culpables son penalmente sancionadas, pero se dan 

excepciones con respecto a algunos tipos penales a los cuales se les añaden otros 

presupuestos de punibilidad para que se aplique la sanción penal, estos son las denominadas 

por la doctrina como condiciones objetivas de punibilidad. 

Con relación a los llamados criterios para la determinación de la pena, Hurtado y 

Prado (2011) tienen la posición 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 relación a la predictibilidad de las razones que determinan la motivación 

de las resoluciones judiciales, Llewellyn citado por Twining (1985) señala que “La 

predictibilidad de las decisiones de los jueces es la función 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 motivación 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 recaída 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 motivación de toda resolución está sustentada 

en un razonamiento donde se expongan los fundamentos jurídicos y fácticos en los cuales se 

podrán advertir las razones que orientaron la decisión. 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 decisión, de 

ahí la relevancia de las razones consideradas en los pronunciamientos. 
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Con relación a los precedentes judiciales, Gálvez (2015) señala que son decisiones 

expedidas por los jueces como resultado de un razonamiento efectuado frente a una cuestión 

planteada en el desarrollo de un proceso, el cual obliga al mismo Tribunal y a otros de la 

misma o inferior jerarquía, teniendo su origen en el derecho anglosajón. Con estos se 

pretende lograr la igualdad en la aplicación de las disposiciones normativas y la 

previsibilidad de su funcionamiento y aplicación. La Corte Suprema de Justicia, en 

concordancia con el principio de predictibilidad, a través de sus Salas Penales al amparo del 

artículo 301°-A del Código 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 órganos  jurisdiccionales. 

Por su parte los magistrados de las Salas Penales de la Corte Suprema, al amparo 

del mismo artículo, pueden emitir sentencias plenarias, donde uniformizan criterios para las 

soluciones de controversias. Por otro lado están las sentencias casatorias de las Salas Penales 

Supremas, en las que al amparo del artículo 433.4 del Código Procesal Penal, pueden 

establecer doctrina jurisprudencial vinculante, cuando dichas salas conozcan un recurso de 

casación; y al amparo del artículo 433.3 del mismo código adjetivo, los magistrados de las 

Salas Penales supremas pueden establecer la realización de plenos casatorios vinculantes 

con los que se busca uniformizar criterios contradictorios de las diferentes salas y emitir el 

respectivo Acuerdo Casatorio. 

Finalmente están los acuerdos plenarios adoptados en plenos jurisdiccionales, 

conformados por los magistrados de la Corte Suprema, al amparo del artículo 116° del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Guerrero (2009) concluye que en 

dichos plenos se analiza y se adopta posición respecto a temas controversiales que generan 

polémica entre los magistrados en su labor diaria de aplicación 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 determinación debe ser 

previsible en base a criterios objetivos, así 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 mínima intervención del ordenamiento punitivo, según 

García (2019), también se le conoce como principio de ultima razón, pues el derecho penal 

debe ser invocado como el último recurso frente a un conflicto de intereses, esto debido a 

las graves consecuencias que representa su aplicación, pues de por medio está la libertad 

personal, y puede ser invocado tanto por el legislador al establecer las conductas punibles, 

así como por el Juez. Y está conformado por el principio de subsidiaridad y fragmentariedad. 

Por el principio de subsidiaridad, según 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 actuación del ordenamiento jurídico extrapenal para reprimir agravios menores a los 

bienes jurídicos. Y con relación al principio de fragmentariedad, Wessels, Beulke y Satzger 

(2018) asumen posición opinando que no todas las conductas éticamente reprochables son 

castigadas. 

Si bien en el ámbito de protección penal de los derechos de propiedad industrial no 

se han establecido criterios objetivos para determinar la afectación de estos derechos, 

tenemos que en el derecho administrativo sancionador sí 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) señalan que para determinar las 

sanciones se debe considerar las ganancias ilícitas, las posibilidades para advertir la conducta 

lesiva, la forma y dimensión del acto perjudicial así como sus efectos y el tiempo durante el 

cual se prolongó y reiteró dicha actuación de mala fe. 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es otro órgano, que emitió la 

resolución recaída en el Proceso de Interpretación Prejudicial N°315-IP-2019 (2020) del 

28.02.2020., según 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 relación con el 

delito de uso no autorizado de marca, cuando lo que se usa es una marca que genera 

confusión al usuario. Otra es la del Proceso de Interpretación Judicial N° 141-IP-2018 (2020) 

emitida el 03.06.2019. donde se aprecia que al igual que el derecho penal, el derecho 

administrativo sancionador también sanciona la fabricación, comercialización y 

almacenamiento de etiquetas, envases y embalajes, dándole así protección a la marca, 
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llegando a definir la fabricación 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 está la resolución del Proceso de Interpretación Judicial N° 128-IP-2017 

(2017) emitida el 17.11.2017. relacionada con el requisito del registro de la marca para su 

protección administrativa y también penal. Y la del Proceso de Interpretación Judicial N° 

473-IP-2018 (2019) emitida el 28.26.2019. en la cual se analiza el literal d) del artículo 155°

de la Decisión N° 486, que establece medidas para que el titular de una marca ataque su uso 

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

El principio de mínima intervención del derecho penal ha merecido 

pronunciamiento jurisdiccional, así la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia, recaída 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 

más reciente, esta vez de la Sala Penal Transitoria, en el Recurso de Nulidad N° 288-2017 

Lima, (2019) al amparo de este principio confirmó una absolución de primera instancia por 

el delito de peculado, en razón a que el monto apropiado era de ciento ocho soles, siendo 

esta una lesión intrascendente al patrimonio público. 

Por lo expuesto anteriormente se planteó que el problema principal de la 

investigación tuvo como interrogante ¿De qué manera la gravedad de los delitos contra la 

propiedad industrial delimita su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020? 

Revisando la literatura también tenemos los problemas secundarios, el primer problema 

secundario tiene como interrogante ¿cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal 

consideran a la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su 

persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020? El 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 persecución penal en el 

Distrito Judicial Lima 2020? Y el tercer problema secundario tuvo como interrogante ¿cómo 

el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los 

criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad intelectual como delimitante de su 

persecución penal en el Distrito Judicial Lima 2020? 
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Esta investigación se justificó teóricamente, en razón a que ni el ordenamiento 

jurídico ni los pronunciamientos jurisdiccionales han determinado de manera objetiva las 

razones que llevan a considerar grave un hecho que representa la violación de los derechos 

de propiedad industrial y delimitar así la persecución penal de los delitos contra la propiedad 

industrial, esto hace que no se conozcan de forma certera, así como predecible las razones 

para la persecución y sanción penal, existiendo un vacío legal. 

También hubo una justificación práctica de la investigación, en el sentido que ante 

este vacío se están aplicando sanciones penales a violaciones de normas y derechos de 

propiedad industrial que no revisten gravedad, las que bien podrían ser sancionadas 

administrativamente con amonestaciones o multas, evitando una persecución de hechos que 

no lesionan intensamente el bien jurídico protegido. Más aún si desde hace varios años, 

autores como Abarza y Katz (2002), de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, CEPAL, postulan que los delitos contra la propiedad industrial pueden ser 

sancionados con prisión o con sanciones pecuniarias con poder disuasorio y solo cuando se 

detecta la falsificación de las marcas en cantidades comerciales, siendo una tendencia las 

sanciones civiles. 

El objetivo principal de esta investigación consistió en determinar de qué manera 

la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal en el 

Distrito Judicial de Lima 2020. El primer objetivo específico consistió en analizar como los 

artículos 222° y 223° del Código Penal consideran a la gravedad de los delitos contra la 

propiedad industrial al delimitar su persecución penal. El segundo objetivo específico 

consistió en analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad 

de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal. Y el 

tercer objetivo específico consistió en conocer de qué manera el principio de mínima 

intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los 

delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal. 
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III. Metodología 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación científica, según Carrillo (1995) son procedimientos que utiliza la ciencia 

para conocer fenómenos, encontrar la solución a problemas, corroborar o descartar hipótesis, 

entender de mejor forma los hechos, para lo cual recaba información consistente en datos de 

la realidad, los cuales son verificables. Por su parte Avila (2001), define al método de la 

investigación científica como la vía ordenada que se sigue para alcanzar los objetivos, e 

implica la realización sistemática de una serie de operaciones debidamente   controladas. 

Esta investigación fue de tipo básica. Para Valderrama (2015) también se le conoce 

como teórica o pura, pues recaba información de una situación problemática de la realidad, 

no busca solucionar un problema, sino conocerlo para enriquecer el conocimiento teórico. 

Con esta investigación se pretendió conocer la realidad problemática planteada y postular 

alguna propuesta para mejorarla. 

El nivel de la investigación fue exploratorio, pues conforme a lo opinado por 

Hernández (2010) se ha analizado e investigado un problema que no ha sido trabajado, e 

implica un fenómeno que no es del todo conocido. La investigación busca el origen del 

problema, conocerlo desde su raíz, pues si bien existen antecedentes y un marco jurídico, no 

hay un estudio orientado al conocimiento y entendimiento del mismo. 

El enfoque de la investigación fue cualitativo, según Kerlinger (1992) implica un 

pensamiento e investigación producto de la reflexión y de un actuar sistematizado. Ahora 

refiriéndose propiamente al enfoque cualitativo, para Bisquerra (2004), es una actividad 

debidamente ordenada en forma sistémica que busca entender a profundidad los fenómenos 

de la sociedad. Se eligió este enfoque porque la investigación estuvo dirigida a explorar y 

entender un fenómeno social vinculado a la aplicación de normas que conforman el 

ordenamiento jurídico 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 fenómeno social. 

El diseño fenomenológico correspondió a esta investigación. Con relación al diseño 

de investigación, Ramos (2004) señala que es un plan a seguir por el investigador para lograr 

la materialización de sus objetivos, encontrando la respuesta al problema de investigación. 

Vara (2008), ya con relación al diseño de esta investigación, considera que tiene su centro 
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de atención en el ámbito subjetivo de las personas, para conocer cómo 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 presentó la realidad 

problemática, se detectó el problema a investigar y se encuentran los expertos entrevistados. 

En este Distrito Judicial funcionan dos Juzgados Penales Especializados, así como tres 

Fiscalías 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 investigación 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 investigación, el 

problema y las categorías. Según Daymon, citado por Hernández (2019), los participantes 

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

Tabla 1 

Caracterización de participantes 

Participantes Descripción 

Entrevistado 1 Juez 1 María 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 Puicón Yaipén (E3) 

Fiscal Provincial Penal Especializado en Delitos contra la Propiedad Intelectual de Lima. 

Entrevistado 4 Fiscal 2 Ernesto Chávez Rodríguez. (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 Díaz Huamán. (E6) 

Especializado en Derechos de la Propiedad Intelectual. 

Entrevistado 7 Abogado 2. Piero Calderón Oliva. (E7) 

Especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. 

Entrevistado 8 Abogado 3. María 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: Elaboración propia. 
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Tabla 2 

Matríz de construcción de categorías y subcategorías 

Categoría Subcategoría Fuente Instrumento Técnica 

Derechos de 

propiedad industrial. 

Los delitos contra la 

propiedad industrial 
Gravedad de los 

delitos contra  la 

propiedad industrial 

Guía de preguntas de 

entrevista 

Persecución penal 

pública. Entrevistas 

Distrito Judicial de 

Lima 

Los tipos penales que 

protegen la propiedad 

industrial. Artículos 222° y 

223° del Código Penal 

La gravedad como 

elemento del tipo 

penal. 

La gravedad como 
condición objetiva de 

punibilidad. 

año 

2020. 

Fiscales 

Jueces 

Abogados 

Fuente 

Documental 

Análisis 

de 

la      

Legislación 

Ficha de análisis de 

fuente documental 

Ficha de análisis de 

jurisprudencia 

La gravedad como 

circunstancia de 

determinación de la 

pena. 

Debida motivación. 

Predictibilidad de las 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según Aranzamendi (2005) se entiende por técnica a los medio y procedimientos que se 

utilizan para recolectar información. Por su parte Ramos (2011) considera que la recolección 

de datos es de suma importancia en el desarrollo de la investigación, ya que se va acumular 

información 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 

recolección de datos como la estructura del proceso de investigación. 

La técnica empleada fue la entrevista cualitativa, Zelayarán (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 fenómeno social que 

implica el problema. En el desarrollo de la investigación las entrevistas han sido a 

profundidad, en las que según Katayama (2014), se da un diálogo personal y directo entre 

las dos personas que participan, el investigador y el sujeto estudiado, para que este último 

manifieste libre y voluntariamente sus motivaciones, opiniones, posiciones y apreciaciones 

sobre el problema. Las entrevistas también han sido estructuradas, Muñoz (2011) al respecto 

dice que el desempeño de quién investiga se centra en lo que opina el entrevistado, cuando 

da respuesta a las preguntas preestablecidas en un guion, sin admitir una desviación relevante 

del tema o temas tratados. 

El instrumento utilizado para efectivizar la técnica a emplear ha sido la guía de 

entrevista, que estuvo conformada por preguntas previamente elaboradas y/o estructuradas. 

Según Katayama (2014) la guía sirve para que el entrevistador se centre en el tema y en la 

problemática que estudia y respecto de la cual busca información. Según Mertens (2005) las 

preguntas de las guías de entrevista se pueden orientar a conocer la opinión del entrevistado, 

apreciar sus sentimientos, percibir sus conocimientos y sensaciones. 

3.5. Procedimiento 

El trabajo de campo se realizó coordinando con los expertos entrevistados, a quienes se les 

formuló preguntas estructuradas dentro de un plazo prudencial, a fin de indagar lo necesario 

para conocer la posición que tienen frente a la problemática planteada. Así, la presente 

investigación tiene la siguiente trayectoria: Identificación del problema, delimitación del 

problema, planteamiento del problema, entrevista y análisis de datos, interpretación de los 

resultados, conclusión, recomendación y elaboración del informe. 
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Como en toda investigación cualitativa se han determinado categorías y 

subcategorías, que estuvieron vinculadas con el problema de investigación, respecto de las 

cuales se recabó la información relevante y pertinente de los expertos, logrando con ello que 

la investigación tuviera plena validez. Siendo estas las siguientes: Categoría, los delitos 

contra la propiedad industrial, con las subcategorías; derechos de propiedad industrial, 

gravedad de los delitos contra la propiedad industrial y persecución penal pública. Categoría 

los tipos penales que protegen la propiedad industrial, artículos 222° y 223° del Código 

Penal, con las subcategorías; la gravedad como elemento del tipo penal, la gravedad como 

condición objetiva de punibilidad, la gravedad como circunstancia para la determinación de 

la pena. Categoría predictibilidad del razonamiento judicial, con las subcategorías; la debida 

motivación y precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias. Categoría 

el principio de mínima intervención del derecho penal con las subcategorías; sub principio 

de subsidiaridad y sub principio de fragmentariedad. 

3.6. Método de análisis de información 

La información materia de la investigación ha sido obtenida por medio de la técnica de 

entrevista realizada a los expertos que conocen y están en contacto con el fenómeno 

investigado, a quienes se les formuló preguntas estructuradas en una guía de entrevista, con 

las preguntas se buscó la razón del problema. El instrumento fue la guía de entrevista para 

lograr recolectar los datos de información, en dicha guía estuvieron las preguntas elaboradas 

según los objetivos, tanto el principal como los específicos. También se recabó información 

documental, como antecedentes, doctrina, legislación y jurisprudencia. 

Con respecto a la fiabilidad, está referida a que la información y los datos obtenidos 

son confiables, pues corresponden a la realidad de la cual se recogieron y fueron vertidos 

por los entrevistados. En esta investigación se empleó la fiabilidad sincrónica, pues en un 

mismo período de tiempo se aplicó el instrumento y se obtuvieron las  respuestas. 

Ahora, con relación a la validez del instrumento, se utilizó la técnica de la 

triangulación, que implicó recoger una variedad de datos desde distintos puntos de vista y 

opiniones para después efectuar comparaciones múltiples de un único fenómeno. En esta 

investigación se efectuó la triangulación entre los datos de los expertos en relación con los 

objetivos. De entre los tipos de triangulación existentes, se aplicó la triangulación de tiempo, 

pues la información fue contrastada en distintos momentos; antes, cuando se preparó el
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instrumento; durante, cuando se aplicó el instrumento; y después, cuando se hizo el análisis 

de la información recabada. 

Tabla 3 

Validación de expertos  

Experto Nombre y Apellido Función 

1 María Luz Sandoval Sandoval Juez 

2 Miguel Angel Puicón Yempén Fiscal 

3 María Inés Herrera Flores Abogada 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7. Aspectos éticos 

Actualmente según De Zan (2004) la ética es la ciencia que tiene como objeto de estudio la 

moral, habiendo analizado, revisado y criticado la pretensión de validez de los enunciados 

morales. Sin duda la ética está vinculada con un actuar correcto, de ahí que según Martín 

(2013), corresponde al investigador tener en cuenta tanto los aspectos técnicos y 

metodológicos, como los éticos y morales a la hora de diseñar y llevar a cabo un trabajo de 

investigación. No podemos dejar de tener presente que en toda investigación están 

involucrados seres humanos o personas, con principios, valores y sentimientos que no 

pueden transgredirse en lo más mínimo por parte del investigador. 

La presente investigación cumplió con los requisitos formales y con el rigor 

científico que se exige cuando se indaga y explora un problema detectado en el contexto del 

análisis de una realidad problemática, y que reviste originalidad, teniendo vocación para 

servir a la comunidad académica y científica. 

Está sustentada en fuentes bibliográficas doctrinales, investigaciones previas, 

artículos científicos de recientes elaboración y publicación, tanto nacional como 

internacional, así como tesis vinculadas que respaldaron los resultados obtenidos después de 

recabar la información, estas fuentes fueron citadas de acuerdo con las normas APA, añadido 

a esto está la recolección de datos e información relevante, que formó parte de la 

investigación, lo cual evidencia el cumplimiento de los criterios de credibilidad y 

confortabilidad, al igual que las pautas éticas de confidencialidad, consentimiento y 

participación libre. 
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Por la confidencialidad, la información recabada ha sido utilizada para fines y 

objetivos de la investigación. Por el consentimiento informado, a los expertos que 

participaron en la investigación previamente se les hizo saber en qué iba a consistir su 

participación, así como la finalidad. Y por la libre intervención, se tuvo una participación 

activa y voluntaria de los profesionales en derecho especialistas en el área de derecho penal 

y procesal penal, como son los jueces, fiscales y abogados. 
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IV. Resultados y Discusión 

3.1. Los resultados con relación al objetivo general y sus categorías 

Con relación al objetivo general y sus categorías, tenemos que Ferreyros (2005), en lo 

referido a los derechos contra la propiedad industrial, concluye que están protegidos tanto 

por la legislación como por la Constitución, de ahí su importancia y el que sean considerados 

como derechos fundamentales de la persona que los crea, previstos dentro del artículo 2° 

inciso 8 de la Constitución Política del Perú, lo mismo concluye Hugo (2014) en cuanto a la 

protección constitucional. Mientras que Ramírez (1994) los define como derechos 

inmateriales resultado de la creatividad. Burk (2019) concluye que son de uso exclusivo de 

su titular, en esa línea también se pronuncia Lee (2019), según Nurton (2019) la protección 

de estos derechos es un aliciente para la creación e innovación 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 creación intelectual, 

artística, técnica y científica. Con respecto a los delitos contra la propiedad industrial, los 

autores García (2015) y Caro y Reyna (2016), concuerdan en que estos son considerados 

como delitos de carácter económico, pues están vinculados con la producción, fabricación 

y distribución de bienes. Doster y Paúl (2020) concluyen que estos delitos generan una 

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

Para Muñoz (1999) se trata de delitos dolosos, mientras que para Vives (1995) el 

autor puede ser cualquier persona y el agraviado será el titular del registro con derecho a la 

explotación económica del derecho. Arispe (2018) concluye que los derechos de propiedad 

industrial deben estar registrados para que sus titulares sean legalmente protegidos. Los 

ilícitos en cuestión son de persecución pública, al respecto San Martín (1999) dice que estos 

están vinculados con el ejercicio público de la acción penal a cargo del Fiscal. Con relación 

a la delimitación de la persecución penal, Peña (2010) concluye que la conducta incriminada 

en estos ilícitos debe tener relevancia penal, implicando un perjuicio económico al titular del 

derecho, delimitándose así la intervención penal de la administrativa. Para Gómez (2018) 

tanto la persecución penal como la administrativa tiene su origen en la potestad sancionadora 

del Estado, aplicada en forma proporcional y teniendo en consideración elementos prefijados 

por la Ley, como pueden ser los montos máximos y mínimos o determinables según bases 

de cálculo prefijadas. Según Iberico (2016) al haberse penalizado comportamientos que 
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antes sólo eran sancionados por la administración pública, han surgido dificultades para 

delimitar la persecución estatal. 

Relacionado con la gravedad en estos delitos, vemos que Abanto (2000) considera 

que con ésta se va diferenciar con objetividad si procede la persecución penal o 

administrativa en un caso, esto sin perjuicio de dejar de considerar la culpabilidad en la 

persecución estatal, pues de acuerdo a lo sentado por el Tribunal Constitucional del Perú 

(2009) en la Sentencia recaída en el Exp N°01873-2009-PA/TC, fundamento 12, por el 

principio de culpabilidad, se establece que la acción a penalizar se tiene que imputar a título 

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. García (2012) concluye que la valoración de la gravedad tiene que ser objetiva. Y 

para Samper (2017) los ataques delictuales a las marcas, se consideran hoy en día como un 

factor para su valoración. 

3.2. Los resultados con relación al primer objetivo específico y sus categorías 

Los delitos contra la propiedad industrial, están tipificados en el artículo 222° y 223° del 

Código Penal, donde se indica que se aplicará la sanción penal tomando en consideración la 

gravedad del delito. Con relación a la gravedad como elemento del tipo penal, tenemos que 

Muñoz (2005) nos dice que el tipo penal es una descripción 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 relación a la 

condición 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 línea Talavera (2010), la define como presupuestos de punibilidad para aplicar 

la pena. 

Con relación a los criterios para determinar la pena, Hurtado y Pardo (2011), 

concluyen que se encuentran en la parte general del Código Penal y dentro de estos está la 

gravedad del hecho, que deberá considerarse para la aplicación de la pena. Peña (2010) 

concluye que la gravedad del artículo 222° del código punitivo se considera cuando se 

procede a la determinación judicial de la pena, no teniendo que ver con la tipicidad. 
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3.3. Los resultados con relación al segundo objetivo específico y sus categorías 

Para analizar este objetivo y sus categorías, tenemos que según Zavaleta (2004) el 

razonamiento judicial está vinculado con la motivación de los pronunciamientos judiciales 

y es dialéctico, pues las premisas que lo sustentan no son determinantes, pues solo 

justifican la decisión. Para Castillo (2013) la motivación es deber de los magistrados, que 

exponen las razones en que fundan su decisión final. El Tribunal Constitucional (2005), 

mediante sentencia recaída en el Exp N° 6712-2005-HC/TC del 17 de octubre del 2005, ha 

definido que la motivación sustentada en el razonamiento, debe contener los fundamentos 

jurídicos y fácticos. La predictibilidad, según 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, según 

concluye Gálvez (2015) son decisiones sustentadas en un razonamiento judicial que van a 

obligar al Tribunal que los emite y a otros de menor jerarquía, alcanzando así la igualdad y 

predictibilidad de las decisiones. 

El INDECOPI, ha emitido pronunciamientos en materia de propiedad industrial, así 

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 ilícitas, 

acto perjudicial y sus efectos. El Tribunal Andino de la Comunidad Andina Naciones, ha 

resuelto en el Proceso de Interpretación Judicial N° 141-IP-2018 (2020) que la fabricación, 

comercialización y almacenaje de productos con marcas registradas son sancionadas 

administrativamente; en el proceso N°473-IP-2018 (2019) ha considerado al uso indebido 

de la marca como un ataque a ésta y en el proceso N°128-IP-2017 (2017) se tiene que la 

marca para ser protegida debe estar previamente registrada. 

3.4. Los resultados con relación al tercer objetivo específico y sus   categorías. 

Este objetivo tiene que ver con determinar cómo el principio de mínima intervención del 

Derecho Penal va orientar los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad 

industrial. A este principio, según García (2019), se le conoce como última razón, pues al 

Derecho Penal se debe acudir como un último recurso frente a las agresiones más graves a 

los bienes jurídicos, y comprende los sub principios de subsidiaridad y fragmentariedad. Con 

relación 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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Abogados 

delitos, aun cuando algunas de ellas puedan ser éticamente reprochables. Pérez (2011), 

señala 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. García (2017) considera 

que la legislación nacional sanciona conductas que de manera directa y periféricas atentan 

contra la propiedad industrial y no ha considerado límite cuantitativo alguno, generando un 

riesgo de criminalización excesiva, sin considerar el principio de mínima intervención penal. 

La Corte Suprema se ha pronunciado con respecto al principio de mínima 

intervención del Derecho Penal mediante los Recurso de Nulidad N°s. 3004-2012- 

Cajamarca (2014) y 288-2017-Lima (2019) señalando que cuando la lesión al bien jurídico 

protegido es intrascendente, como sería el caso de una mínima cantidad de dinero apropiado 

en el delito de peculado, el derecho penal no debería intervenir. 

3.5. Los resultados con relación a las entrevistas y los objetivos. 

En el desarrollo de la investigación se efectuaron nueve entrevistas a expertos, recogiendo 

sus distintos puntos de vista en relación al tema, el problema y los objetivos. Ellos fueron 

agrupados, según la función y labor que desempeñan, en Jueces Especializados, en número 

de dos, Fiscales Especializados en número de tres y abogados especializados en propiedad 

industrial, en número de cuatro. 

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

industrial delimitan su persecución penal. 

Objetivo General. Se concluye, que la mayoría de los entrevistados manifiestan que los 

derechos de propiedad industrial tienen una consagración Constitucional, así 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 

explotación exclusiva de sus titulares, lo cual es un incentivo para fomentar la investigación, 

coadyuvando al desarrollo económico. Con respecto a la gravedad se concluye que la mayoría 

de los entrevistados han señalado que existen diversos criterios para determinarla, como son la 

cantidad de los productos objeto del delito, que pueden ser falsificados, así como su valor 

económico, los mismos que son determinados caso por caso atendiendo a la intensidad en la 

lesión al bien jurídico protegido. Mientras que una minoría señala que los criterios de gravedad 

están en función al valor de los perjuicios, así como la condición y grado de participación del 

agente. Por lo expuesto tenemos que la mayoría de los entrevistados, coinciden en señalar que,  

el ordenamiento jurídico no ha establecido de manera expresa un límite que permita determinar 

cuándo procede la persecución administrativa y cuando la persecución penal, debiendo hacerse 

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

Figura 1. Triangulación de objetivo general. 

Fiscales 
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Jueces 

La mayoría de los entrevistados señalan que los derechos contra la propiedad industrial 

tienen una protección constitucional y legal, pues representan derechos de uso y explotación 

exclusiva de sus titulares, esto último constituye un incentivo para fomentar la investigación 

e innovación. En cuanto a la gravedad está conformada por criterios variados, como la 

cantidad de los productos incautados, objeto del delito, así como su valor económico, 

debiendo determinarse caso por caso la mayor o menor gravedad del hecho, según la 

intensidad en la lesión del bien jurídico protegido. El ordenamiento jurídico no ha 

establecido objetivamente un límite que permita determinar cuándo procede la persecución 

penal, debiendo hacer esto según el caso analizado, para determinar su gravedad. Una 

minoría señala que la determinación de la persecución penal o administrativa depende del 

titular del derecho industrial afectado. 

Objetivo Específico I: Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran 

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

 

 

 
 

Objetivo Específico I. Se concluye que la mayoría de los entrevistados han señalado 

que la gravedad tal como está considerada en los artículos 222° y 223° del Código 

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 sí lo consideran como elemento del tipo penal, pues se debe tener en consideración 

al momento de tomar la decisión con respecto a la imposición de la pena. Habiendo 

una opinión en el sentido que, al no haberse delimitado la gravedad en el tipo penal, no 

se pude determinar si es o no un elemento del tipo penal. Por otro lado, se concluye que  

la gravedad como está considerada en los artículos 222° y 223° del Código Penal sí 

constituye una condición objetiva de punibilidad, la cual no forma parte del tipo penal, 

pero que debe ser determinada en cada caso en específico, para decidir si opera o no la 

persecución penal del presunto delito. Otros, la minoría señala que ésta no se considera 

como una condición objetiva de punibilidad. Finalmente, tenemos que la gravedad tal 

como está considerada en los artículos 222° y 223° del Código Penal no puede ser una 

circunstancia para determinar la pena, pues el ordenamiento jurídico penal ha 

establecido en forma específica los artículos 45 y 45-A como aquellos que se van aplicar 

para determinar e individualizar la pena. Y una minoría considera que la gravedad va 

permitir delimitar la pena que se vayan a imponer. 

 
  

Figura 2. Triangulación de objetivo específico I. 

La mayoría de los entrevistados coinciden en señalar que la gravedad tal cuál como está 

considerada en los artículos 222° y 223° del Código Penal, debería considerarse como una 

condición objetiva de punibilidad, la cual no forma parte del tipo penal y tampoco es un

Abogados Fiscales 
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Jueces. 

Fiscales Abogados 

criterio para la determinación de la pena. Precisan que dicha gravedad debe ser determinada 

en cada caso que es materia de un proceso, para decidir si opera o no la persecución penal. 

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

Objetivo Específico II: Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina 

la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución 

penal. 

Objetivo Específico II. Se concluye que la mayoría de los 

entrevistados manifestaron que la debida motivación 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 discreción del juzgador su 

elección. Mientras que otros señalan que cuando los casos son de 

escasa importancia, o sea no son graves, el Juzgador decide no 

continuar con la persecución penal, motivando dicha decisión en la 

escasa gravedad. Con relación a la predictibilidad del 

razonamiento judicial, se concluye que la mayoría de los 

entrevistados nos señalan que a la fecha no hay pronunciamientos 

de las más altas instancias jurisdiccionales del país, 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 minoría 

hace referencia a precedentes de INDECOPI y del Tribunal Andino, 

pero corresponden al ámbito administrativo. 

Figura 3. Triangulación de objetivo específico II. 

La mayoría 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, 

apreciándose en la debida motivación, 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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Jueces 

Objetivo Específico III: Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho 

Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad 

industrial como delimitante de su persecución penal. 

Objetivo Específico III. Se concluye que el principio de subsidiariedad, como 

manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal, orienta la 

determinación de los criterios de gravedad, delimitando así la persecución penal, 

pues ésta se encuentra destinada solamente para los hechos más graves y 

perjudiciales, los otros deben ser perseguidos por ordenamientos jurídicos extra 

penales. Con relación al principio de fragmentariedad, se concluye que la mayoría 

de los entrevistados han señalado que orienta la determinación 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 señala el ordenamiento 

jurídico penal, que sólo ha tipificado las conductas más lesivas. De otra parte, según 

un encuestado, se debe tener en cuenta la valoración o el juicio de valor personal, 

para castigar y por ente perseguir penalmente un hecho. Finalmente, se llega a la 

conclusión, que el Estado considerando el principio de mínima intervención debería 

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 protección al bien jurídico. Un encuestado 

nos señala que no se debería determinar de manera objetiva los presupuestos de la 

gravedad, pues ello limitaría a los jueces poder aplicar otros criterios tomando en 

cuenta la subjetividad y la experiencia judicial en otros casos resueltos. 

Figura 4. Triangulación de objetivo específico III. 

Los entrevistados en su mayoría señalan que el principio de mínima intervención que rige 

en el Derecho Penal va orientar la determinación de los criterios de gravedad de los delitos 

contra la propiedad industrial y por ende su persecución penal, pues ésta solamente debe 

estar destinada para los hechos más graves que se presentan en la sociedad y que afectan 

severamente el bien jurídico protegido. Por tanto, los criterios de gravedad que se apliquen 

deben tenerlo en consideración a efectos que no se penalice ni se persigan hechos que bien 

pudieran ser controlados y reprimidos adecuadamente por ordenamientos extra penales. 

Abogados Fiscales 
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Discusión

Conforme a lo concluido de los resultados del objetivo general, tenemos que la mayoría 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 consagración constitucional, así 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 artículo 2° 

inciso 8 de la Carta Magna, al proteger la creación 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 protección constitucional pues protegen el 

derecho al uso exclusivo de la creación intelectual. 

Además, 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 Decisión 

Comunitaria Andina N° 486 de la Comunidad Andina de Naciones, se tiene además la 

Convención 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 consagración 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 creación y del 

hombre de a pie que la necesita en su vida diaria. Aunque, según Dickinson (2018) estas 

normas tienen defectos, siendo uno de estos la gravedad. De acuerdo con Chinchay (2018), 

se concluye que el ordenamiento jurídico 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 explotación 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 contribución al desarrollo de la sociedad; 

contradictoriamente, Lee (2019) considera que estos derechos al ser ejercidos con 

exclusividad generan concentración económica y según Vaidhyanathan (2005) la propiedad 

industrial ha traído excesos en la venta de medicinas a precios inalcanzables para las 

personas de escasos recursos. 
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Distinta es la opinión de algunos expertos entrevistados, quienes han señalado que 

estos derechos son protegidos porque representan un incentivo para fomentar la 

investigación, coadyuvando al desarrollo económico; esta posición es concordante con lo 

postulado por Peñaranda (2017) para quién la propiedad industrial genera beneficios 

económicos a su creador, y sus creaciones contribuyen al bienestar de la población; y con 

lo evidenciado por García (2015) para quién los aspectos investigativos y distintivos de la 

propiedad industrial son importantes para una economía social de mercado como la nuestra. 

Su aspecto económico hace que estos delitos, según los teóricos Caro y Reyna (2016) hayan 

sido considerados como parte del derecho penal económico. 

Conforme a lo concluido de los resultados del primer objetivo específico, la 

mayoría de los entrevistados coinciden en señalar que el ordenamiento jurídico no ha 

establecido de manera expresa un límite que permita determinar cuándo procede la 

persecución administrativa y cuando la persecución penal, debiendo hacerse un análisis caso 

por caso para determinar la mayor o menor gravedad del hecho, y a partir de ahí determinar 

si procede la persecución penal o no. 

Esto tiene relación con la delimitación de la persecución penal de la administrativa, 

así Iberico (2016) encuentra que en los últimos años se han penalizado conductas que antes 

eran objeto de persecución en la vía administrativa, esto ha generado dificultades para 

delimitar el ámbito de aplicación, Aunque contrariamente, según el investigador Gómez 

(2018), la persecución tanto penal como administrativa son manifestaciones de la potestad 

punitiva del Estado, de ahí que ambos comparten principios como la culpabilidad que para 

Cárcamo (2017) viene a ser una exigencia para imponer la sanción que corresponda. 

En la misma línea de los expertos, continúa señalando García (2015) que estos 

delitos al haber sido tipificados sin considerar límite cuantitativo alguno, pueden dar lugar 

a una sobre criminalización. Existen otras posiciones de los entrevistados, que señalan al 

ordenamiento jurídico como el delimitante, otros lo dejan a la decisión que tome el agraviado 

titular del derecho y otros a la intención de delinquir. Para Gómez (2020), no se puede aplicar 

en forma simultánea 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 

persecución penal de la administrativa se deben aplicar criterios objetivos, como la cláusula 

de gravedad. 
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Conforme a lo concluido de los resultados del primer objetivo específico, con 

respecto a la gravedad, la mayoría de los entrevistados han señalado que existen diversos 

criterios para determinarla, como son la cantidad de los productos objeto del delito, que 

pueden ser falsificados, así como su valor económico, los mismos que son determinados 

caso por caso atendiendo a la intensidad en la lesión al bien jurídico protegido. Mientras que 

una minoría señala que los criterios de gravedad están en función al valor de los perjuicios, 

así como la condición y grado de participación del agente. Contrariamente, García (2012) 

opina que la gravedad debe ser determinada en forma objetiva. El jurista y teórico Peña 

(2010) resalta que la causación de un perjuicio económico permite delimitar la persecución 

penal, la cual para estos delitos es pública, y está vinculada según San Martín (1999) al 

ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía. 

La posición de la mayoría de los expertos entrevistados, es que la gravedad debe 

considerarse como una condición objetiva de punibilidad, pues no forma parte del tipo penal 

ni es una de las circunstancias para la determinación de la pena, pues estas últimas están 

señaladas en los artículos 45 y 45-A del Código Penal. Y esto se relaciona con los artículos 

222° y 223° del Código Penal, que exigen para los casos de los delitos contra la propiedad 

industrial que revistan gravedad para su punición. 

Esta posición de nuestros expertos, concuerda con la conclusión a la cual arriba 

Jescheck (2014) para quién dichas condiciones objetivas son circunstancias que tienen 

conexión con el hecho, pero no son parte de la tipicidad, antijuridicidad ni culpabilidad; para 

Stratewerth (1982), estas últimas 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 línea 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 específico, la 

mayoría de los expertos entrevistados señalan que la debida motivación 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 discreción del juzgador, 

pudiendo ser estos el valor de las mercancías, la acción desplegada, o según sea la 
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fabricación y la distribución de estas, que son comportamientos prohibidos según los verbos 

rectores del tipo penal. Lo cual es contradictorio con relación 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 tradición de una respuesta única en cada caso, procedimientos 

contradictorios y la seguridad de la independencia judicial. 

Mientras otros entrevistados señalan que cuando los casos son de escasa 

importancia, o sea no son graves, el Juzgador decide no continuar con la persecución penal, 

motivando dicha decisión en la escasa gravedad. Es decir, la gravedad debe estar sustentada 

en razones surgidas de un debate contradictorio que van a sustentar la motivación, lo cual 

concuerda con lo postulado por el jurista e investigador Castillo (2013) para quien la 

motivación es un deber de los magistrados mediante la cual aportan razones cuando expresan 

sus decisiones, a fin que estas sean aceptables, así como legítimas, lo que se complementa 

con la posición 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 contradicción de las partes, alcanzando así a justificar sus 

decisiones. 

El Tribunal Constitucional del Perú en la Sentencia del Exp N° 6712-2005-HC/TC 

(2005) en el caso Magaly Medina y otro, ha señalado que las motivaciones de las 

resoluciones deben estar debidamente sustentadas en razones que obedezcan a un 

razonamiento jurídico donde se expongan los fundamentos fácticos y legales, para así 

conocer cómo se gestó, desarrolló y se obtuvo la decisión final. 

Con relación a la existencia de precedentes judiciales de las más altas instancias 

jurisdiccionales referidas a la gravedad, primero tenemos que según Gálvez (2015) estos 

precedentes son decisiones de los jueces de las más altas instancias, que resultan de un 

razonamiento efectuado frente a un conflicto de intereses con relevancia jurídica, es decir se 

adoptan en la resolución de un caso determinado, obligan al mismo Tribunal y a otros de la 

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

La mayor parte de los entrevistados opinan que a la fecha no hay pronunciamientos 

de las más altas instancias jurisdiccionales penales del país, a través de precedentes
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vinculantes, sentencias ni plenos casatorios, ni acuerdos plenarios, que nos permitan 

delimitar la persecución penal de la administrativa en los delitos contra la propiedad 

industrial, ni determinar en qué consiste la gravedad considerada en los artículos 222° y 223° 

del Código 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 artículo 301°-A del Código 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 

artículo, pueden emitir sentencias plenarias, con las cuales uniformizan criterios para las 

soluciones de controversias. 

También están las sentencias casatorias de las Salas Penales Supremas, que se 

expiden al amparo del artículo 433.4 del Código Procesal Penal, según el cual cuando 

conozcan un recurso de casación pueden establecer doctrina jurisprudencial vinculante; y al 

amparo del artículo 433.3 del mismo código adjetivo, los magistrados de las Salas Penales 

Supremas pueden establecer la realización de plenos casatorios vinculantes con los que se 

van a uniformizar criterios contradictorios de las diferentes salas y emitir el respectivo 

Acuerdo Casatorio. 

Finalmente están los acuerdos plenarios, que no son propiamente precedentes 

vinculantes pues no se emiten en la resolución de un caso específico, sin embargo, son 

adoptados en plenos jurisdiccionales, conformados por los magistrados de la Corte Suprema, 

al amparo del artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 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 aplicación del derecho. 

A pesar que existen distintas formas cómo 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 más altas instancias administrativas sí cuentan con 

pronunciamientos de última instancia en materia de protección y violación de derechos de
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propiedad industrial, correspondiendo estos al Tribunal de Libre Competencia del 

INDECOPI y del Tribunal Andino. 

En esa línea 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 ilícitas, acto perjudicial y sus efectos, además están referidos a hechos en 

los cuales se aprecia una violación a los derechos de propiedad industrial, similares a los 

que son sancionados por el Código Penal. El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad 

Andina de Naciones, órgano jurisdiccional supranacional, cuyos pronunciamiento son 

vinculantes para el Perú, ha resuelto en el Proceso de Interpretación Judicial N° 141-IP-

2018 (2020) que la fabricación, comercialización y almacenaje de productos con marcas 

registradas son sancionadas administrativamente, en el proceso N°473-IP-2018 (2019) ha 

considerado al uso indebido de la marca un ataque a ésta y en el proceso N°128-IP-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 persecución 

administrativa, pudiéndose adoptar como criterios orientadores únicamente. 

Conforme a lo concluido de los resultados del tercer objetivo específico, con 

relación al principio de mínima intervención del derecho penal, los entrevistados en su 

mayoría, señalan que el principio de subsidiariedad, como manifestación del principio de 

mínima intervención del Derecho Penal, orienta la determinación de los criterios de 

gravedad, delimitando así la persecución penal, pues ésta se encuentra destinada solamente 

para los hechos más graves y perjudiciales, los otros deben ser perseguidos por 

ordenamientos jurídicos extra penales; conforme a lo postulado por el jurista García (2019) 

también se le conoce como el principio de última ratio, en razón a que el derecho penal debe 

ser invocado como el último recurso frente a un conflicto de intereses, esto por las 

consecuencias gravosas que representan para aquellas personas que sufren una persecución 

y consiguiente pena privativa de la libertad, precisa que puede ser invocado por el legislador 

al momento de establecer los tipos penales o su modificatoria. 

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) 

según 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 jurídicos 

protegidos de gran importancia para la sociedad. Posteriormente, en el Recurso de Nulidad 

N° 288-2017-Lima (2019) invocando este principio, se confirmó una absolución de primera 

instancia en razón a que el monto objeto del delito es de una cuantía y valor ínfimo, siendo 

intrascendente y mínima la lesión al bien jurídico. 

El principio de mínima intervención se subdivide en el principio de subsidiariedad, 

que conforme como lo define el teórico y jurista alemán, 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 más graves que puedan recibir, dejando la actuación del 

ordenamiento jurídico extrapenal para reprimir agravios menores. Al respecto, de manera 

similar los entrevistados concluyen que el principio de subsidiariedad, como manifestación 

del principio de mínima intervención del Derecho Penal, orienta la determinación de los 

criterios de gravedad, delimitando así la persecución penal, pues ésta se encuentra destinada 

solamente para los hechos más graves y perjudiciales, los otros deben ser perseguidos por 

ordenamientos jurídicos extra penales. 

Con relación al principio de fragmentariedad, la mayoría de los entrevistados, 

concluyen que este principio orienta la determinación 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 señala el ordenamiento jurídico 

penal, que sólo ha tipificado las conductas más lesivas, mientras que las no graves no deben 

ser objeto de punición penal, en esto concuerdan los teóricos 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 señalado que para castigar y por ente perseguir penalmente un hecho se 

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

Finalmente, los expertos entrevistados opinan que el Estado, considerando el 

principio de mínima intervención debería 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 protección al bien jurídico. Es 

decir, solamente los hechos más 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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posición distinta y dice que no se deberían determinar de manera objetiva los presupuestos 

de la gravedad, pues ello limitaría a los jueces poder aplicar otros criterios tomando en cuenta 

la subjetividad y la experiencia judicial en otros casos resueltos; sin embargo, este parecer 

afectaría la predictibilidad de las resoluciones judiciales y de su motivación, como ya se 

tiene expuesto líneas arriba. 

Más aún si investigadores de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, CEPAL, como son Abarza y Katz (2002) vienen señalando que los delitos contra la 

propiedad industrial deben ser sancionados con prisión en los casos de falsificación de 

marcas en cantidades comerciales. Un encuestado nos dice que no se deberían determinar 

de manera objetiva los presupuestos de la gravedad, pues ello limitaría a los jueces poder 

aplicar otros criterios tomando en cuenta la subjetividad y la experiencia judicial en otros 

casos resueltos. Sin embargo, este parecer afectaría la predictibilidad de las resoluciones 

judiciales y de su motivación, como ya se tiene expuesto líneas 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 está prescrita en el ordenamiento jurídico penal va delimitar 

su persecución penal de la persecución administrativa, mediante su determinación caso por 

caso, según diversos criterios como pueden ser el valor de la mercancía, el perjuicio 

causado, la cantidad de la mercancía objeto del delito, la propia conducta, entre otros. Esto 

en razón 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 

jurídico nacional no se tiene establecida de manera objetiva una delimitación que permita 

determinar cuándo se procede con una persecución penal o con una administrativa, como en 

el delito de contrabando, quedando esto a discreción de los magistrados que conocen de las 

investigaciones y procesos penales.  

Segunda. Respecto al primer objetivo específico, se concluye que los artículos 222° y 223° 

del Código Penal consideran a la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como 

una condición objetiva de punibilidad, pues no forma parte de ningún elemento del tipo 

penal, y tampoco viene a ser una circunstancia para determinar la pena a imponer. Como tal, 

es una situación fáctica que aún sin ser un elemento del tipo penal debe configurarse para 

que proceda la persecución penal. A pesar de lo que sucede en otros delitos como el 

contrabando en que la delimitación penal está determinada por el valor de las mercancías 

que debe superar las 4 UIT, en estos delitos el ordenamiento jurídico no ha determinado en 

forma objetiva qué se entiende por gravedad, ni qué es una condición objetiva de punición. 

Tercera. Respecto al segundo objetivo específico, se concluye que el razonamiento judicial 

que se expone en la motivación de las resoluciones judiciales, debe estar sustentado en 

razones predecibles, a fin de garantizar su legitimidad y la seguridad jurídica. 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 determinación de cuándo se configura la gravedad 

no ha sido materia de ningún pronunciamiento de las mal altas instancias jurisdiccionales. 

Cuarta. Respecto al tercer objetivo específico, se concluye que los criterios de gravedad de 

estos delitos deben ser determinados considerando el principio de mínima intervención del 

derecho penal, por parte del Estado, a fin que solo las conductas que lesionan con mayor 

intensidad el bien jurídico protegido sean sancionadas con pena privativa de libertad. 
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VI. Recomendaciones

Primera. Se recomienda a los operadores del derecho, especialmente jueces y fiscales, que 

para lograr una delimitación objetiva entre la persecución penal y la administrativa en los 

delitos contra la propiedad industrial, deben considerar a la gravedad como el parámetro 

delimitador, y ésta debe estar determinada por un criterio que considere el valor de la 

mercancía objeto del delito, el cual servirá también como baremo para determinar la 

afectación al bien jurídico 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 

legislación, dichos criterios deben alcanzar uniformidad para así lograr la predictibilidad. 

Existen criterios que ya vienen siendo considerados de forma aislada, como la cantidad de 

mercancías, 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 persecución penal. 

Tercera. Se recomienda que para determinar la configuración de los criterios de gravedad, 

hasta que se produzca la modificación de la legislación, se debe considerar el principio de 

mínima intervención del derecho penal, con la finalidad de no sobre criminalizar conductas 

que no revisten mayor gravedad, por su insignificancia o poca trascendencia en la lesión al 

bien jurídico protegido, más aún si existen otros organismos del Estado que sancionan 

conductas mediante un proceso administrativo sancionador. Finalmente, el Estado debe 

consagrar en la legislación un criterio objetivo para determinar la gravedad y así delimitar la 

persecución penal en los delitos contra la propiedad industrial. 

Cuarta. Se recomienda al legislador que en los artículos 222° y 223° del Código Penal, se 

debe establecer en forma expresa que la gravedad es una condición objetiva de punibilidad, 

y será el valor de mercado de las mercancías objeto del delito, superior a las ocho unidades 

impositivas tributarias, la que permitirá considerar el hecho como grave, siendo éste un 

monto razonable, pues corresponde a valores de cantidades comerciales. Este criterio es 

objetivo, y ya no dependerá del criterio de cada Magistrado. El valor, como se ha indicado, 

será el valor de mercado que tenga una mercancía original, para así desincentivar su 

comisión delictiva; y, para el supuesto de uso de las etiquetas y envases, se considerará el 

valor de las mercancías en que pudieron usarse. 
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ANEXOS 



Anexo 1: Matriz de Categorización 

LA GRAVEDAD EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO DELIMITANTE DE SU PERSECUCIÓN PENAL, 

DISTRITO JUDICIAL LIMA 2020 

Planteamiento del Problema Problema de Investigación Objetivos de 
Investigación 

Categorías Sub Categorías Fuente Técnica Instrumento 

En el Perú, los delitos contra la propiedad 

industrial son de persecución pública por 

parte de los Fiscales del Ministerio Público 

y se sancionan con pena privativa de 

libertad, multa e inhabilitación por los 

órganos jurisdiccionales que están a cargo 

de Jueces que integran el Poder Judicial. 

Nuestra investigación se realiza en el 

Distrito Judicial de Lima. Donde, de 

acuerdo con el número de habitantes, de 

procesos, la dimensión del mercado de 

consumidores y usuarios y la concentración 

económica, es donde están la mayor 

cantidad de personas condenadas. 

Y tenemos que la determinación de la 

gravedad de los hechos que configuran los 

delitos contra la propiedad industrial, según 

exigencia de los artículos 222° y 223° del 

Código Penal, tiene implicancia en el 

principio de predictibilidad de las 

resoluciones judiciales, pues tal como está 

el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia 

nacional no es previsible cuándo dichos 

delitos o hechos ilícitos revisten gravedad. 

Siendo ésta la exigencia de ambos tipos 

penales para que bajo ese presupuesto sean 

objeto de persecución penal. 

Así el problema de investigación, consiste 

en conocer cómo la gravedad de los delitos 

contra la propiedad industrial delimita su 

persecución penal en el Distrito Judicial 

Lima 2020. 

La causa de dicho problema consiste en que 

no se ha determinado de manera objetiva 

por parte del ordenamiento jurídico, ni por 

parte de pronunciamientos jurisdiccionales 

las razones que llevan a considerar grave un 

hecho que representa la violación de las 

normas y los derechos de propiedad 

industrial, siendo ésta una exigencia de los 

tipos penales de los artículos 222° y 223° 

Problema Principal 

De qué manera la gravedad de los 

delitos contra la propiedad industrial 

delimitan su persecución penal en el 

Distrito Judicial Lima 2020? 

Objetivo Principal 

Determinar de qué 

manera la gravedad de 

los delitos contra la 

propiedad      industrial 

delimitan su 

persecución penal  en el 

Distrito Judicial Lima 

2020?. 

Los delitos contra la 

propiedad industrial. 

Derechos de propiedad 

industrial 

Gravedad de los Delitos 

contra la Propiedad 

Industrial 

Persecución penal pública 

Distrito 

Judicial de 

Lima 

año 

2020. 

Fiscales 

Jueces 

Abogados 

Entrevistas 

Fuente 

Documental 

Análisis de la legislación 

Análisis de Sentencias 

Análisis de derecho 

comparado 

Guía de preguntas de 

entrevista 

Ficha de análisis de fuente 

documental 

Ficha de análisis de 

jurisprudencia 

Ficha de análisis de 

derecho comparado. 

Problema Secundario 01 

Cómo los artículos 222° y 223° del 

Código Penal consideran la gravedad de 

los delitos contra la propiedad industrial 

al delimitar su persecución penal en el 

Distrito Judicial de Lima 2020? 

Objetivo 

Específico 01 

Analizar cómo los 

artículos 222° y 223° del 

Código Penal 

consideran la gravedad 

de los delitos contra la 

propiedad industrial al 

delimitar su persecución 

penal en el Distrito 

Judicial Lima 2020. 

El ordenamiento 

jurídico penal. 

Artículos 222° y 223° 

del Código Penal. 

La gravedad como elemento 

del Tipo Penal 

La gravedad como 

Condición objetiva de 

punibilidad 

La gravedad como 

circunstancia para la 

determinación de la pena 

Problema Secundario 02 

Es predecible el razonamiento judicial 

que determina la gravedad de los delitos 

contra la propiedad industrial como 

delimitante de su persecución penal en 

el Distrito Judicial Lima 2020? 

Objetivo 

Específico 02 

Analizar la 

predictibilidad del 

razonamiento judicial 

que determina la 

gravedad de los delitos 

contra la propiedad 

industrial como 

delimitante de su 

persecución penal 

Predictibilidad del 

razonamiento judicial 

Debida motivación de los 

pronunciamientos 

judiciales. 

Precedentes vinculantes, 

acuerdos plenarios y 

sentencias casatorias. 



del Código Penal, habiendo criterios 

distintos al respecto. Esto hace que se 

desconozcan en forma certera, así como 

predecible las razones finales para 

perseguirlos y por ende, sancionar 

penalmente este comportamiento en 

función a su gravedad. La consecuencia de 

que no sea haya resuelto dicho problema es 

una situación 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 estarían 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 sería la 

aplicación de sanciones penales para 

hechos que no revestirían gravedad y que 

bien podrían 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 investigación consiste, en 

hacer conocer a la comunidad jurídica y a 

la población en general de este grave 

problema y de las razones que vienen 

invocando los órganos jurisdiccionales para 

determinar la gravedad de los delitos contra 

la propiedad industrial, para demostrar que 

estas no serían predecibles para los 

justiciables ni abogados. Y proponer la 

modificatoria del artículo 222° y 223° del 

Código Penal, a fin que el ordenamiento 

jurídico penal sea el que establezca cuándo 

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 mínima 

intervención del Derecho Penal orienta 

la configuración de los criterios de 

gravedad de los delitos contra la 

propiedad industrial como delimitante 

de su persecución penal en el Distrito 

Judicial Lima 2020? 

Objetivo 

Específico 03 

Determinar cómo el 

principio de mínima 

intervención del 

Derecho Penal orienta la 

configuración de los 

criterios de gravedad de 

los delitos contra la 

propiedad industrial 

como delimitante de su 

persecución penal en el 

Distrito Judicial Lima 

2020 

El principio de 

mínima intervención 

del Derecho Penal 

Sub principio de 

Subsidiaridad. 

Sub principio de 

fragmentariedad. 



……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial 

delimitan su persecución penal. 

Anexo 2: Guía de Entrevista 

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

su persecución penal, Distrito Judicial de Lima 2020. 

ENTREVISTADO: 

Título Profesional :  

Grado académico : 

FECHA: / / 

INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. 

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

incorrectas, su opinión es lo que importa. 

OBJETIVO GENERAL 

Categoría : Los Delitos contra la Propiedad Industrial. 

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

Propiedad Industrial – Persecución penal pública. 

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

propiedad industrial? Explique.

……………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de 

los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal. 

2. ¿Cuáles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la

propiedad industrial? Explique

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo está delimitada la persecución penal pública de los delitos contra la

propiedad industrial de la persecución administrativa? Explique.

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

OBJETIVO ESPECÍFICO I 

Categoría : El ordenamiento jurídico penal, artículos 222° y 223° del Código Penal 

Subcategorías: La gravedad como elemento del tipo penal – La gravedad como condición 

objetiva de punibilidad – La gravedad como circunstancia para la determinación de la 

pena. 

4. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la

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

delimita su persecución? ¿Por qué?



……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los 

delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal. 

5. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como condición objetiva de

punibilidad que delimita su persecución? ¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la

propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la

determinación de la pena que delimita su persecución? ¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

     OBJETIVO ESPECÍFICO II 

Categorías : Predictibilidad del razonamiento judicial. 

Subcategorías: Debida motivación – Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y 

sentencias casatorias. 

7. ¿Cómo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la

propiedad industrial como delimitante de la persecución penal? Explique.



……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la 

configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial 

como delimitante de su persecución penal 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cuáles 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 persecución penal?

Explique.

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

OBJETIVO ESPECÍFICO III 

Categorías : El principio de mínima intervención del derecho penal. 

Subcategorías: Sub principio de subsidiaridad – Sub principio de 

fragmentariedad. 

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

principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestación del

principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de mínima intervención, debería

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 análisis de datos 

Objetivo General 

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

Preguntas E1 

JUEZ 

E2 

JUEZ 

E3 

FISCAL 

E4 

FISCAL 

E5 

FISCAL 

E6 

ABOGADO 

E7 

ABOGADO 

E8 

ABOGADO 

E9 

ABOGADO 

Similitud Diferencia Conclusiones 

1. Por qué los

delitos contra

la propiedad

industrial 

protegen los

derechos de la

propiedad

industrial

Porque son 

derechos legales 

exclusivos, cuyo 

bien jurídico es el 

interés social, 

pudiendo el titular 

del derecho 

disponer de los 

mismos sin afectar 

derechos  de 

terceros, 

coadyuvando con 

el desarrollo 

económico e 

industrial de un 

país. 

Porque 

protegen el 

derecho 

económico de 

los titulares de 

las marcas 

registradas, 

velando por 

su derecho de 

creación y uso 

exclusivo del 

que goza el 

titular de una 

marca,  es 

decir que este 

decide quién 

puede usarlo o 

cómo 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 

confusión 

posible que 

este producto 

cumple con 

los estándares 

permitidos. 

Por tener una 

base 

constitucional 

en el artículo 

2, inciso 8 de 

la 

Constitución 

Política del 

Perú. Y al 

surgir de la 

creación, 

innovación e 

invención 

coadyuvan al 

desarrollo 

tecnológico y 

a la 

competencia 

leal, de ahí 

que el 

resultado de 

dichas 

manifestación 

se debe 

proteger. 

Porque son 

derechos 

amparados 

legalmente en 

normas 

nacionales e 

internacionale 

s, como la 

Decisión N° 

486 de  la 

Comunidad 

Andina de 

Naciones. 

Asimismo es 

una forma de 

proteger  el 

aporte de la 

invención, 

innovación y 

creación 

intelectual ala 

economía del 

país. 

Debemos 

señalar que 

los 

derechos de 

propiedad 

industrial 

son 

derechos 

amparados 

por normas 

penales y 

por normas 

supranacion 

ales como 

la Decisión 

N°486 de la 

Comunidad 

Andina, de 

ahí que se 

consideren 

bienes 

jurídicos 

protegidos 

penalmente 

. 

Porque lo que 

se intenta 

proteger       a 

través del 

poder del 

Estado son los 

incentivos 

para dar 

impulso a la 

innovación 

fomentando la 

investigación 

y desarrollo 

de la industria 

nacional  a 

través de la 

protección de 

esos derechos. 

Además 

busca 

proteger  la 

exclusividad 

de uso del 

elemento 

protegido por 

la Ley y, con 

ello también 

la reputación 

en elmercado, 

además  de 

incentivar la 

industria 

nacional  a 

través de la 

protección y 

combate 

contra  la 

falsificación y 
piratería. 

Perú es parte 

del Tratado 

ADPIC por el 

cual los países 

miembros se 

obligan a 

otorgar una 

adecuada 

protección a 

los titularesde 

derechos  de 

propiedad 

intelectual. 

Por lo tanto se 

tiene que dar 

protección 

con medidas 

eficaces y 

oportunas 

desde la vía 

penal y 

administrativa 

. 

Porque 

permiten a las 

autoridades 

penales 

intervenir 

productos que 

justamente 

violan    estos 

derechos de 

propiedad 

industrial,    y 

de esta 

manera poder 

salvaguardar 

los derechos 

de los titulares 

de marcas. 

Se protege de 

última ratio 

los derechos 

de propiedad 

industrial 

como 

consecuencia 

del 

reconocimient 

o y protección

constitucional, 

la cual   ya 

estaba desdeel 

artículo  2°, 

inc. 6) de la 

Constitución 

de 1979. De 

ahí que el 

Código Penal 

de 1991 regula 

escuetamente 

el uso  no 

autorizado de 

este derecho 

en el art. 225°

originalmente. 

Posteriorment 

e, con   la 

Constitución 

de 1993 y tras 

la aprobación 

del Acuerdo 

de Promoción 

Comercial 

Perú Estados 

Unidos

suscrito   el 

12.04.2006 
dicha

Los 

entrevistados 

E3, E4, E5, E7 y 

E9 consideran 

que los delitos 

contra la 

propiedad 

industrial 

protegen los 

derechos de la 

propiedad 

industrial  en 

razón a que 

estos tienen un 

amparo  y 

reconocimiento 

Constitucional 

en el artículo 2° 

inciso 8) de la 

Constitución 

Política del 

Perú, y en 

normas legales 

nacionales 

como 

internacionales, 

entre ellas la 

DecisiónN° 

486 de  la 

Comunidad 

Andina  de 

Naciones. 

Por su parte 

los 

entrevistados 

E1, E2, E6 y 

E8 consideran 

que los delitos 

contra  la 

propiedad 

intelectual 

protegen los 

derechos  de 

propiedad 

industrial 

porque estos 

conceden 

exclusividad 

en su uso y 

explotación a 

sus titulares, 

asimismo 

representan 

incentivos 

para dar 

impulso a la 

innovación 

fomentando la 

investigación 

y el desarrollo 

de la industria 

nacional, 

impulsando 

de esa manera 

el desarrollo 

económico e 

industrial del 

país. 

Se concluye, que la 

mayoría   de   los 

entrevistados manifiestan 

que los derechos de 

propiedad    industrial 

tienen una consagración 

Constitucional, así 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, considera 

que los derechos de 

propiedad industrial son 

protegidos     porque 

representan derechos de 

uso y   explotación 

exclusiva de sus titulares, 

lo cual representa un 

incentivo para fomentar 

la investigación, 

coadyuvando     al 

desarrollo económico. 



protección 

constitucional 

se desarrolla 

en el art. 222° 

y siguientes 

del Código 

Penal 

(modificatoria 

de la Ley 

27729) 

2. Cuáles son 

los criterios 

que 

determinan la

gravedad de 

los delitos 

contra la 

propiedad 

industrial? 

Explique. 

Desde mi punto de 

vista  particular 

considero que uno 

de los criterios 

para determinar la 

gravedad  del 

delito es el grado 

de afectación del 

bien jurídico, ello 

se establecerá en 

cada caso  en 

concreto, 

determinado por la 

actuación que ha 

tenido el sujeto 

activo del delito en 

el hecho atribuido; 

no se  puede 

generalizar si no 

que se analizaráen 

cada caso  en 

particular. 

Si bien, al 

revisar el CP, 

se 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 más allá 

del quantum 

previsto para 

este tipo de 

injusto;  sin 

embargo, es 

menester 

señalar, que 

aquí se toma 

en 

consideración 

la gravedad 

del delito y el 

valor de los 

perjuicios 

ocasionados, 

así como la 

condición  y 

grado de 

participación 

del agente, 

situación por 

la cual  el 

juzgador 

Los medios 
y/o la 
modalidad 

con la cual se 

realizó la 

conducta y la 

diferente 

intensidad de 

la afectación 

del bien 

jurídicamente 

protegido, 

ambos 

permiten 

medir el 

disvalor de la 

acción y el 

disvalor del 

resultado en el 

hecho para 

medir la 

gravedad del 

delito. 

Como criterio 

importante 

está la 

afectación del 

bien jurídico 

protegido y se 

puede medir a 

través de la 

forma y 

circunstancia 

de realización 

del hecho, la 

cantidad de 

productos y/o 

servicios que 

haya 

realizado y su 

ubicación en 

el mercado, 

así como su 

valor 

económico. 

Los 

criterios 

para 

determinar 

la gravedad 

del delito 

contra  la 

propiedad 

industrial 

está basado 

en la 

afectación 

del bien 

jurídico 

protegido 

teniendo en 

cuenta la 

cantidad de 

productos y 

mercancías 

en el 

mercado así 

como  el 

valor 

económico 

de los 

mismos. 

En principio 

todos los tipos 

penales que 

protegen los 

derechos de 

propiedad 

industrial son 

figuras 

dolosas.  La 

gravedad 

recaerá en los 

supuestos que 

agravan  la 

penalidad en 

el artículo 

223;  cuando 

el agente que 

comete  el 

delito integra 

una 

organización 

destinada  a 

cometer los 

ilícitos o si es 

funcionario o 

servidor 

público. 

En rigor 

deberían ser 

por un lado la 

gravedad de 

los hechos 

como el daño 

ocasionado al 

titular y al 

consumidor, 

la cantidad de 

lo infringido y 

la conducta 

procesal. 

Adicionalmen 

te tendría que 

determinarse 

mayor 

gravedad por 

la actitud 

dolosa del 

imputado, no 

es lo mismo 

falsificar 

zapatillas que 

falsificar 

alimentos o 

medicinas que 

tendrán 

consecuencias 

fatales. 

El principal 

criterio para 

determinar la 

gravedad es el 

nivel de 

conocimiento 

del hecho 

infractor. 

Asimismo un 

aspecto 

importante es 

la 

reincidencia 

ya que nos 

enfrentamos a 

un individuo 

que insiste en 

delinquir. 

Finalmente, y 

ese parece ser 

el criterio más 

establecido, 

es el monto 

económico 

relacionado 

con el delito y 

con el objeto. 

En mi 
experiencia 

profesional, he 

presenciado 

diferentes 

criterios en las 

audiencias de 

principio  de 

oportunidad. 

Por ejemplo 

considerar a la 

fabricación 

como la más 

gravosa del 

tipo penal, la 

cantidad  de 

agraviados, 

como 

diferentes 

titulares  de 

marca, la 

cantidad   de 

productos 

falsificados 

por marca 

supera las cien 

unidades,  el 

valor 

comercial 

estándar  del 

producto 

original,   su 

incidencia con 

otros delitos, 

como la salud 

pública, etc. 

Los 

entrevistados 

E1, E3, E4, E5, 

E7,   E8   y  E9, 

consideran que 

los criterios que 

determinan la 

gravedad de los 

delitos contra la 

propiedad 

industrial son el 

grado de 

afectación del 

bien jurídico 

protegido, lo 

cual se puede 

medir en 

función a la 

forma  y 

circunstancia en 

que sucedió el 

hecho, la 

cantidad de los 

productos 

falsificados, el 

valor comercial 

de losproductos 

objeto del 

delito. 

Debiendo 

analizarse caso 

por caso 

Por su parte 

los 

entrevistados 

E2 y E6 nos 

han señalado, 

el primero, 

que los 

criterios para 

determinar la 

gravedad son 

el valor de los 

perjuicios así 

como la 

condición     y 

grado de 

participación 

del agente, el 

segundo, 

señala que la 

gravedad 

recaerá en los 

supuestos que 

agravan  la 

penalidad en 

el artículo 

223° del 

Código Penal. 

Se concluye que la 

mayoría de los 

entrevistados ha señalado 

que existen diversos 

criterios para determinar 

la gravedad, como son la 

cantidad de los productos 

objeto del delito, que 

pueden ser falsificados, 

así como su valor 

económico, los mismos 

que son determinados 

caso por caso atendiendo 

a la intensidad en la 

lesión al bien jurídico 

protegido. Mientras que 

una minoría señala que 

los criterios de gravedad 

están en función al valor 

de los perjuicios, así 

como la condición y 

grado de participación 

del agente. 



 

  evaluara con 

criterio el tipo 

de la pena a 

imponer por 

las 

circunstancias 

antes 

descritas. 

          

3. Como está 

delimitada la 

persecución 

penal publica 

de los delitos 

contra la 

propiedad 

industrial de 

la persecución 

administrativa 

? Explique. 

En la actualidad la 

delimitación de la 

persecución penal 

pública en estos 

delitos, de  la 

persecución 

administrativa lo 

realizamos  los 

operadores de 

justicia y ello 

luego del análisis 

que se hace caso 

por       caso      en 

particular y 

básicamente      la 

gravedad   del 

mismo, ya que no 

existe una norma 

que  delimite, 

como sí sucede en 

otros delitos; de 

ahí la  gran 

responsabilidad 

del Juez   de 

sancionar o noeste 

tipo de hechos. 

Los delitos 
contra   la 

propiedad 

industrial son 

delitos  de 

ejercicio de la 

acción 

pública y sus 

límites  se 

encuentran 

enmarcados 

dentro  de 

nuestro 

ordenamiento 

jurídico. Así 

mismo, para 

ejercitar  la 

acción penal 

en este tipo de 

delitos esto se 

encuentra 

enmarcado en 

nuestra norma 

procesal 

respecto a la 

acción penal. 

Ahora, en lo 

que respecta a 

la persecución 

en el ámbito 

administrativ 

o, ello está 

delimitado a 

una entidad 

del estado 

denominado 

INDECOPI, 

el cual 

protege    este 

No existe por 

el momento 

una 

delimitación 

establecida en 

alguna norma 

jurídica. Para 

delimitar 

cuando un 

caso debe ser 

competencia 

penal  o 

administrativa 

se analiza el 

caso concreto 

y su gravedad; 

además se 

analiza sí se 

trata de una 

conducta 

reiterativa del 

sujeto. 

Existen 

normas  y 

procedimient 

os 

administrativ 

os que 

persiguen   y 

sancionan las 

mismas 

conductas 

penales,  no 

existe 

normativame 

nte una 

delimitación 

de cuándo es 

competencia 

penal o 

administrativa 

. Ello se 

decide en 

cada caso en 

concreto de 

acuerdo a la 

gravedad del 

hecho,     pero 

existe un 

elemento 

delimitador 

constituido 

por el dolo o 

la culpa. 

No existe 

una 

normativida 

d para la 

delimitació 

n cuando es 

competenci 

a penal y/o 

administrati 

va,  sin 

embargo se 

determinarí 

a la 

persecución 

penal de 

acuerdo a la 

gravedad 

del hecho. 

Siendo  la 

propiedad 

industrial un 

derecho 

especial que 

se encuentra 

vinculado al 

Derecho 

Constituciona 

l, civil, 

administrativ 

o, penal y 

procesal penal 

la 

delimitación 

de la 

persecución 

penal 

dependerá del 

titular  del 

derecho, pues 

siendo que la 

persecución 

es su potestad 

eso es quien 

decidirá   de 

acuerdo a su 

estrategia 

legal si desea 

iniciar una 

acción 

administrativa 

o penal, pues 

ejercer    el 

derecho es 

exclusividad 

del titular. 

En rigor no 

hay ninguna 

delimitación. 

Ambas 

pueden ser 

tomadas. 

Ninguna  es 

previa de la 

otra. Sin 

embargo, en 

mi opinión, se 

debería 

tipificar  un 

monto 

mínimo del 

material 

infractor para 

que  se 

considere 

delito, similar 

a delitos 

aduaneros. Si 

por ejemplo, 

el monto 

pirateado es 

menor a 2 

UIT, debería 

ser falta o 

infracción 

administrativa 

, salvo que 

sean 

medicinas, 

alimentos o 

cosméticos. 

La principal 

diferencia es 

la intención 

de delinquir, 

ya que en la 

persecución 

administrativa 

únicamente se 

verifica la 

infracción de 

manera 

objetiva y no 

se analiza el 

dolo   o 

intención 

como si se 

analiza en la 

persecución 

penal. 

Asimismo, 

quién ejercela 

acción penal 

es el 

Ministerio 

Público y el 

titular del 

derecho actúa 

como tercero 

agraviado, 

mientras que 

en la vía 

administrativa 

es el titular 

quién formula 

las denuncias 

y persigue la 

infracción. 

La 

persecución 

penal pública 

se delimita por 

el principio de 

mínima 

intervención 

del derecho 

penal, en tanto 

que este sólo 

debe  operar 

como laúltima 

opción   o 

recurso del 

Estado para 

evitar que se 

vulnere  la 

propiedad 

industrial, 

mayor 

desarrollo de 

este principio 

se encuentra 

en el R.N. N° 

3004-2012- 

CAJAMARC 

A En 

consecuencia 

es unánime en 

doctrina 

aceptar que 

existan 

vulneraciones 

menores a la 

propiedad 

industrial que 

deban  ser 

perseguidas en 

la  vía 
administrativa 

Los 

entrevistados 

E1, E3,  E4, E5, 

E7 y E9 han 

señalado que en 

la normatividad 

vigente no hay 

ninguna 

delimitación 

entre la 

persecución 

penal pública de 

los delitos 

contra  la 

propiedad 

industrial de la 

persecución 

administrativa, 

debiendo 

analizarse esto 

en el caso en 

concreto y en 

función de la 

gravedad  del 

hecho, 

debiendo existir 

un monto 

mínimo  para 

delimitar dicha 

persecución 

penal de  la 

administrativa. 

Con respecto 

a los 

entrevistados 

E2,  E6  y E8, 

tenemos 

diferentes 

posiciones. 

E2, señala que 

la ley 

determina 

cuando se 

ejercita la 

acción penal y 

cuando se 

procede 

administrativa 

mente, siendo 

el INDECOPI 

quién 

determina 

dicha 

persecución. 

E6 nos señala 

que  ello 

dependerá de 

cuál sea la vía 

a la cualacuda 

el agraviado, 

titular  del 

derecho. Y E7 

nos dice que 

ello 

dependerá de 

la intención 

con la cual 

procedió   el 

sujeto agente. 

Se concluye que la 

mayoría    de los 

entrevistados, coinciden 

en señalar   que  el 

ordenamiento jurídico no 

ha establecido de manera 

expresa un límite que 

permita    determinar 

cuándo  procede  la 

persecución 

administrativa y cuando 

la persecución penal, 

debiendo hacerse un 

análisis caso por caso 

para determinar la mayor 

o menor gravedad del 

hecho, a   considerar. 

Existen otras posiciones 

de los entrevistados, que 

señalan al ordenamiento 

jurídico   como  el 

delimitante,   otros  lo 

dejan a la decisión que 

tome el agraviado titular 

del derecho y otros a la 

intención de delinquir. 



 

  tipo de 
derecho. 

      a pedido de 

parte. 

Dependerá de 

los criterios de 

gravedad del 

delito     y    la 

forma          de 

aplicar este 

principio para 

determinar 

caso por caso. 

   



Objetivo Específico I 

Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al 

delimitar su persecución penal. 

Preguntas E1 

JUEZ 

E2 

JUEZ 

E3 

FISCAL 

E4 

FISCAL 

E5 

FISCAL 

E6 

ABOGADO 

E7 

ABOGADO 

E8 

ABOGADO 

E9 

ABOGADO 

Similitud Diferencias Conclusiones 

4. 
¿Considera 

Ud. que en 

los artículos 

222°   y 223° 

del    Código 

Penal la 

gravedad de 

los delitos 

contra  la 

propiedad 

industrial es 

un elemento 

del tipo penal 

que delimita 

su 

persecución 

penal? ¿Por 

qué?. 

Bueno, como 

está redactada 

la norma 

considero  que 

la gravedad en 

estos delitos no 

se considera 

como un 

elemento del 

tipo penal, pues 

esta se va a 

determinar  o 

constatar 

después que el 

sujeto activo ha 

realizado la 

conducta, no 

antes; de ahí la 

importancia del 

análisis de cada 

caso en 

particular en 

este tipo de 

delitos. 

Si podría 

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 

anímico del 

autor), ya que 

este estaría 

más inclinada 

al estudio por 

parte del 

legislador de 

otros 

elementos 

aparte de los 

elementos 

puros  de 

tipicidad de 

los que sevale 

la ley para 

describir las 

conductas 

ilícitas. 

La 

gravedad 

del delito 

no es un 

elemento 

del tipo 

penal, no 

tiene  la 

condición 

de un 

elemento 

descriptivo 

ni 

normativo, 

pues se trata 

de la 

constatació 

n de un 

hecho 

posterior a 

la 

realización 

de la 

conducta; 

luego    que 

se ha 

producido o 

consumado 

la 

infracción a 

los 

derechos de 

propiedad 

industrial. 

Desde mi 
opinión  la 

gravedad no 

puede ser 

considerada 

como 

elemento del 

tipo penal 

porque se 

trata de la 

constatación 

de un hecho 

posterior a la 

realización de 

la infracción. 

Se trata de un 

acto de 

medición 

luego que el 

delito se 

habría 

realizado. Por 

lo tanto no 

cumple la 

naturaleza de 

elemento 

descriptivo ni 

normativo 

que exige el 

tipo penal. 

La gravedad 

como 

elemento del 

tipo penal no 

puede ser 

considerada 

como tal, pues 

se trata de una 

conducta de 

medición 

luego que el 

delito  se 

habría 

cometido por 

lo que no 

cumple con la 

naturaleza del 

elemento 

descriptivo ni 

normativo 

que exige el 

tipo penal. 

El problema 

en la práctica 

diaria es que 

aún no se ha 

delimitado la 

gravedad del 

tipo     penal, 

pues siendo 

los actos 

como por 

ejemplo  de 

falsificación y 

piratería actos 

de  delitos 

permanentes, 

sin embargo 

en la mayoría 

de casos la 

persecución 

incide en los 

vendedores de 

los centros 

comerciales y 

no en los 

fabricantes, y 

en las redadas 

por stand las 

incautaciones 

son  en 

realidad 

pocas las 

cantidades, 

pero de 

muchas 

En ninguno de 

esos artículos 

hay un 

elemento que 

considere la 

gravedad 

como 

elemento del 

tipo penal que 

delimita su 

persecución. 

Lamentablem 

ente el texto 

legal es 

pobrísimo, e 

inclusive 

mezcla las 

figuras 

jurídicas de la 

propiedad 

industrial. En 

el artículo 

222° se señala 

fabricación o 

uso no 

autorizado de 

patentes y 

desarrolla 

otras figuras 

como marcas. 

Sí se 
considera la 

gravedad 

como 

elemento del 

tipo penal, ya 

que señala la 

gravedad del 

delito como 

una situación 

que debe 

presentarse y 

analizarse 

para tomar la 

decisión de la 

sanción. 

Sí, porque, 

además de 

que el tipo 

penal indica: 

“(…) 

tomando en 

consideración 

la     gravedad 

del delito 

(…)”, ello es 

una suerte de 

manifestación 

del principio 

de mínima 

intervención 

incluida 

expresamente 

por el 

legislador. La 

inclusión de la 

gravedad es 

necesaria para 

delimitar 

cuándo 

estamos ante 

una infracción 

administrativa 

o una 

infracción

penal. Sin 

embargo, la 

redacción

actual es 

insuficientes,

La mayoría 

de los 

entrevistad 

os, como 

son E1, E3, 

E4, E5 y E7 

han 

señalado 

que la 

gravedad 

conforme 

está 

considerada 

en los 

artículos 

222° y 223° 

del Código 

Penal no es 

un 

elemento 

del tipo 

penal, pues 

se 

determina 

después que 

se cometió 

el delito. 

Los otros 

entrevistados, 

E2,   E8  y E9, 

han 

considerado 

que sí podría 

ser 

considerado 

como 

elemento del 

tipo penal, 

debiendo 

considerarse 

al momento 

de tomar la 

decisión con 

respecto a la 

sanción   a 

imponer. Por 

su parte el 

entrevistado 

E6, nos dice 

que no se ha 

delimitado la 

gravedad del 

tipo penal, 

llegando 

muchas veces 

ha incidir la 

persecución 

en la 

incautación 

de pocas 

mercancías. 

Se concluye que la mayoría 

de los entrevistados ha 

señalado que la gravedad 

tal como está considerada 

en los artículos 222° y 223° 

del Código 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 sí lo 

consideran como elemento 

del tipo penal, pues se debe 

tener en consideración al 

momento de tomar la 

decisión con respecto a la 

imposición de la pena. 

Habiendo una opinión en el 

sentido que, al no haberse 

delimitado la gravedad en 

el tipo penal, no se pude 

determinar si es o no un 

elemento del tipo penal. 



marcas,    que 
en la 
evaluación de 

la acción 

mínima penal, 

se     considera 

poca la 

afectación por 

cada persona, 

pero en 

realidad si esa 

incautación se 

hizo en 60 

stands creo 

que se debería 

incluir al 

Centro 

Comercial, su 

Administració 

n y los dueños 

de los locales, 

ahí sí 

cambiaría la 

valoración  de 

la gravedad 
del tipo. 

pues los 
criterios no 

son unánimes 

hasta la fecha. 

5. 
¿Considera 

Ud. 

que en los 

artículos 

222° y 223° 

del Código 

Penal la 

gravedad de 

los delitos 

contra  la 

propiedad 

industrial es 

una 

condición 

objetiva de 

punibilidad 

que delimita 

su 

persecución 

penal? ¿Por 

qué?. 

Sí, considero 

que la 

gravedad es 

una condición 

objetiva de 

punibilidad, 

de ahí que el 

Juez haciendo 

uso  de  la 

discrecionalid 

ad que  le 

asiste puede 

determinar en 

cada caso en 

concreto si la 

conducta 

denunciada 

merece 

protección 

penal    o 

simplemente 

es la vía 

administrativa 

Considero 

que sí, ya que 

como se sabe 

la condición 

objetiva de 

punibilidad 

son las 

circunstancias 

que se 

encuentran en 

relación 

inmediata con 

el hecho, pero 

que no 

pertenecen ni 

al tipo de 

injusto ni alde 

culpabilidad; 

por lo que, en 

este tipo de 

delitos como 

es sabido la 

gravedad está 

Considero 

que sí 

constituye 

una 

condición 

objetiva de 

punibilidad 

pero junto 

con el valor 

de los 

perjuicios 

ocasionado 

s. Se trata 

de un 

condiciona

miento de 

política

criminal de 

merecimien

to o 

necesidad 

de pena. La

intensidad 

La gravedad 

del delito 

constituye 

una condición 

objetiva de 

punibilidad, 

puesto que el 

legislador lo 

ha 

consignado 

para 

criminalizar 

penalmente 

determinados 

casos que 

afectan 

gravemente 

los derechos 

de propiedad 

industrial, 

pues se trata 

de un criterio 
político 

La gravedad 

como 

condición 

objetiva de 

punibilidad es 

un criterio 

para 

criminalizar 

determinado 

hecho,  que 

afecta 

gravemente el 

derecho de 

propiedad 

industrial para 

posteriorment 

e señalar si 

son de 

competencia 

penal y/o 

administrativa 

. 

Sin duda, pues 

al hablar de la 

propiedad 

industrial 

estamos 

haciendo 

referencia a 

un amplio 

espectro de 

derechos de 

muy distinta 

naturaleza y 

siendo la 

determinación 

del 

comportamie 

nto 

penalmente 

relevante, la 

tarea de la 

interpretación 

jurídica, serán 
los  requisitos 

En ningunode 

dichos 

artículos se 

desarrolla la 

gravedad 

como 

condición 

objetiva de 

punibilidad 

que delimite 

su 

persecución. 

Recién en el 

artículo 225° 

se tipifican 

figuras 

agravantes 

relacionadas a 

las 

condiciones 

del agente 

(funcionario 

Sí, porque de 

acuerdo a la 

gravedad que 

se considere 

es que se va a 

interponer 

efectivamente 

la sanción. Sin 

embargo, esta 

aparenta no 

ser objetiva, 

sino más bien 

subjetiva ya 

que solo se 

menciona en 

la 

introducción 

del artículo y 

no se 

establece de 

otra manera, 

dejando       la 

No, porque la 

condición 

objetiva de 

punibilidad 

supone no 

sólo la 

conducta 

típica sino 

además un 

hecho incierto 

y futuro 

requerido 

expresamente 

por Ley, y sin 

perjuicio de la 

voluntad del 

autor o su 

acción. En los 

delitos contra 

la propiedad 

industrial, la 

“gravedad” 
del delito sí 

La mayoría 

de los 

entrevistad 

os, como 

son E1, E2, 

E3,  E4, E5, 

E6 y E7 han 

señalado 

que en los 

artículos 

222° y 223° 

del Código 

Penal la 

gravedad 

está 

considerada 

como una 

condición 

objetiva de 

punibilidad, 

para 

criminalizar 
determinad 

Una posición 

minoritaria, es 

la de los 

entrevistados 

E7  y E9 

quienes nos 

dicen que la 

gravedad no 

sería una 

condición 

objetiva  de 

punibilidad. 

Pues  en 

ninguno de 

los artículos 

222°    y 223° 

se desarrolla 

la gravedad 

como 

condición 

objetiva de 

punibilidad. 

Se concluye que la 

gravedad como está 

considerada en los artículos 

222° y 223° del Código 

Penal sí constituye una 

condición objetiva de 

punibilidad, que no forma 

parte del tipo penal, pero 

que debe ser determinada 

en cada caso en específico, 

para decidir si opera o no la 

persecución penal del 

presunto delito. Otros, la 

minoría señala que ésta no 

se considera como una 

condición objetiva de 

punibilidad pues la 

gravedad supone un hecho 

futuro e incierto. 



 

 la idónea para 

la solución del 

conflicto que 

se ha 

suscitado. 

condicionada 

a otras 

circunstancias 

, como losería 

la condición 

del agente o 

su grado de 

participación, 

así como el 

valor del 

perjuicio 

ocasionado. 

de la 
gravedad y 

el valor del 

perjuicio no 

forman 

parte del 

tipo penal. 

criminal, que 

permite 

discernir 

cuáles casos 

son de 

competencia 

penal y cuáles 

podrían ser de 

competencia 

administrativa 

. 

 exigidos para 

cada caso para 

que pueda 

perseguirse el 

delito,    sobre 

todo    porque 

los delitos 

contra   la 

propiedad 

industrial 

están 

sustentados 

en leyes en 

blanco  que 

condiciona 

esos derechos 

por ejemplo al 
registro. 

público o 

profesión). 

misma a la 

subjetividad. 

puede 

depender del 

autor, de ahí 

que el hecho 

sea cierto y 

conocible por 

el mismo. Por 

último  la 

gravedad sólo 

es 

mencióname 

sin especificar 

mayor 

información 

sobre cómo 

determinar 

dicha 
gravedad. 

os casos 

que revistan 

una mayor 

lesión    al 

bien 

jurídico 

protegido, 

la cual no 

forma parte 

del   tipo 

penal, 

debiendo 

ser 

determinad 

a por el Juez 

en  cada 

caso 
específico. 

  

6. 
¿Considera 

Ud. que en 

los artículos 

222° y 223° 

del Código 

Penal  la 

gravedad de 

los delitos 

contra  la 

propiedad 

industrial es 

una 

circunstanci 

a para la 

determinaci 

ón de la pena 

que delimita 

su 

persecución 

penal? ¿Por 

qué?. 

Bueno, 

considero que 

no, por cuanto 

en nuestro 

sistema 

jurídico penal 

estamos ante 

la pena tasada, 

que el Juez 

determina 

teniendo en 

cuenta lo 

dispuesto en 

los artículos 

45-A del 

Código Penal. 

No 

necesariament 

e, pero si es 

preciso 

señalar que el 

juzgador al 

momento de 

realizar el 

análisis de los 

hechos 

enmarcados, 

esto es la 

situación 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 

determinación 

de la pena a 

imponer. 

Al 

considerar 

que la 

gravedad y 

el perjuicio 

son 

condiciones 

objetivas de 

punibilidad 

se descarta 

el que 

constituya 

un factor de 

agravación 

de la pena. 

Ya que si se 

cumple tal 

condición 

es delito, de 

lo contrario 

constituye 

infracción 

administrati 

va;    si    es 

delito se 

aplica la 

pena  de 

conformida 

d con el 

artículo 45- 

B del 

La gravedad 

no puede ser 

considerada 

como 

circunstancia 

para 

determinar la 

pena, paraello 

ya existen los 

artículos 45, 

45-A y 

siguientes del 

Código Penal. 

En este caso 

la gravedad 

no puede ser 

considerada 

como 

circunstancia 

para la 

determinación 

de la pena 

pues la 

existencia de 

determinado 

artículo como 

el 45 y 45-A 

nos señalan la 

individualizac 

ión de la pena 

dentro de 

dicho marco 

legal. 

Siendo delitos 

de mera 

actividad, 

vale decir 

donde no se 

exige  la 

consumación 

de actos, solo 

que se haya 

cumplido con 

los hechos 

que conducen 

a  los 

resultados 

punibles, será 

la gravedad lo 

que permitirá 

delimitar la 

pena. 

Ninguno de 

esos artículos 

considera a la 

gravedad 

como 

circunstancia 

para  la 

determinación 

de la pena. A 

todos los 

hechos, como 

la fabricación, 

falsificación, 

venta, etc, se 

le da elmismo 

trato. La 

fabricación 

debería tener 

pena más alta 

que la mera 

comercializac 

ión. 

Asimismo el 

artículo 223° 

también tiene 

error al 

señalar “uso 

de modelo de 

diseño” y 

desarrollar 

supuestos   de 

Definitivame 

nte, porque se 

encuentra al 

inicio de los 

artículos 

estableciéndol 

a como una 

situación a 

analizar al 

momento de 

determinar la 

pena. 

No, porque 

generalmente, 

la técnica del 

legislador 

penal peruano 

ha sido la de 

incluir en un 

texto 

independiente 

cuáles son las 

circunstancias 

que atenúan o 

agravan la 

pena. 

Además, en 

los delitos 

contra   la 

propiedad 

industrial ya 

existe   el 

artículo 225 

del Código 

Penal vigente, 

el cual 

contiene dos 

circunstancias 

agravantes, 

que son 

integrar una 

organización 

criminal 

La mayoría 

de los 

entrevistad 

os, E1, E2, 

E4, E5, E7 

y E8, 

consideran 

que la 

gravedad 

no es una 

circunstanci 

a para la 

determinaci 

ón de la 

pena en el 

caso de los 

delitos 

contra  la 

propiedad 

industrial, 

pues  para 

tal fin se 

consideran 

y aplican 

los artículos 

45   y  45-A 

del Código 

Penal, 

donde se 

señalan los 

criterios 

Los otros 

entrevistados, 

E6 y E8 

señalan que la 

gravedad es la 

que permitirá 

delimitar la 

pena. 

En conclusión, tenemos que 

la gravedad tal como está 

considerada en los artículos 

222° y 223° del Código 

Penal no puede ser 

considerada como una 

circunstancia para 

determinar la pena, pues el 

ordenamiento jurídico 

penal ha establecido en 

forma específica los 

artículos 45 y 45-A como 

aquellos que van a lograr 

determinar e individualizar 

la pena. Y una minoría 

considera que la gravedad 

va permitir delimitar la 

pena que se vaya a imponer. 



Código 

Penal. 

marcas, 

confundiendo 

esas figuras. 

destinada  a 

perpetrar 

estos delitos o 

si el agente es 

funcionario o 

servidor 

público. En 

estas 

circunstancias 

la pena 

privativa    de 

libertad      no 

varía en 

función del 

tipo base, pero 

sí los días- 

multa,        el 

mínimo en 

estas 

circunstancias 

agravantes es 

90 días-multa. 

para la 

individualiz 

ación de la 

pena. 



Objetivo Específico II 

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

delimitante de su persecución penal. 

Preguntas E1 

JUEZ 

E2 

JUEZ 

E3 

FISCAL 

E4 

FISCAL 

E5 

FISCAL 

E6 

ABOGADO 

E7 

ABOGADO 

E8 

ABOGADO 

E9 

ABOGADO 

Similitud Diferencia Conclusiones 

7. ¿Cómo

la debida
motivación 

permite predecir 

el razonamiento 

judicial que 

determina la 

gravedad de los 

delitos contra la 

propiedad 

industrial como 

delimitante de su 

persecución 

penal? Explique. 

Desde mi 

experiencia 

personal,  la 

gravedad en 

estos delitos se 

determina 

teniendo en 

cuenta la 

afectación al 

bien jurídico 

protegido, 

dependiendo de 

la acción que ha 

desarrollado o 

desplegado el 

sujeto activo, de 

ahí que el 

análisis se hace 

caso por caso; 

pues, va  a 

depender  de 

cada caso en 

particular, es en 

ese sentido que 

no se puede 

sancionar a un 

sujeto que su 

conducta tiene 

mayor reproche 

por tener alguna 

condición 

especial; igual a 

un imputado que 

se vio 

involucrado en 

el mismo por 

cuestiones de 

necesidad. 

Lo determina a 

través del 

análisis 

concienzudo 

del hecho 

ilícito, ello en 

relación  al 

injusto penal 

que  se 

investiga,  es 

decir toda lo 

actuado en el 

ámbito 

procesal 

respecto  al 

delito materia 

de análisis, la 

conducta del 

imputado, y la 

normatividad 

establecida 

para el caso en 

concreto. 

Para determinar 

la gravedad se 

toma en cuenta 

la forma y 

circunstancia de 

la    realización 

del  hecho 

concreto 

teniendo en 

cuenta que es 

un tipo penal 

alternativo 

constituido por 

varios verbos 

rectores, es 

diferente el 

daño causado 

por el 

fabricante, al 

daño causado 

por el 

distribuidor o el 

importador. La 

conducta del 

fabricante 

podría ser más 

dañina que la 

del distribuidor. 

El razonamiento 

judicial         para 

determinar        la 

gravedad se 

aprecia en cada 

caso concreto y 

de acuerdo al 

análisis del verbo 

rector que se 

imputa al 

procesado. 

Considerando 

que los actos de 

fabricación son 

más lesivos y 

dañinos que los 

actos  de 

distribución, ello 

por su escala 

reproductiva del 

producto        que 

resulta ser 

muchas       veces 

indefinida a 

diferencia de la 

distribución en el 

cual se puede 

identificar       el 

número de 

ejemplares del 

producto. 

El razonamiento 

judicial         para 

determinar        la 

gravedad se 

aplica de acuerdo 

al análisis del 

verbo rector que 

se imputa al 

denunciado y/o 

procesado, donde 

la conducta de 

fabricación       es 

más lesiva y 

dañosa que los 

actos de 

distribución que 

señala el tipo 

penal de 

propiedad 

industrial. 

Considero que el 

razonamiento 

judicial en estos 

delitos, sobre la 

gravedad no está 

determinado en 

un  criterio 

general, sino en 

el criterio de cada 

Juzgador  en 

relación a los 

hechos, pues en 

mi práctica 

encuentro 

resoluciones 

judiciales de dos 

años de pena 

privativa  de 

libertad 

suspendida y 

reparaciones 

civiles de 20 

soles. 

Existen 

resoluciones 

de Fiscalía 

Especializada 

en  Delitos 

contra   la 

Propiedad 

Industrial   y 

también 

sentencias 

judiciales que 

han señalado 

que no hay 

persecución 

penal en 

ciertos casos 

por lo nimio 

de los hechos. 

Aplicando el 

principio de 

derecho penal 

como última 

ratio, donde 

han 

determinado 

que en estos 

actos tan poco 

lesivos no es 

necesaria  la 

persecución 

penal. 

Normalmente 

el 

razonamiento 

judicial para 

determinar la 

gravedad de 

estos delitos 

viene 

delimitado 

con el 

perjuicio 

económico 

ya que 

considero 

este aspecto 

como el más 

utilizado en 

la mayoría de 

los casos. 

En realidadel 

razonamiento 

judicial 

apreciado en 

mi 

experiencia 

profesional 

no ha sido 

unánime. Por 

ello nopodría 

estimar de 

qué manera 

la gravedad 

del delito ha 

delimitado la 

persecución 

penal.  Sin 

embargo, 

muchos  de 

los criterios 

indicados en 

la respuesta a 

la pregunta 2 

han sido 

utilizados por 

los jueces 

penales. 

La mayoría 

de los 

entrevistado 

s, E1, E2, 

E3, E4, E5 y 

E6 

consideran 

que la 

debida 

motivación 

de la 

gravedad se 

analiza caso 

por caso, 

pero existen 

criterios que 

fundamenta 

n el 

razonamient 

o para 

predecirla

como puede 

ser la 

afectación al

bien jurídico 

protegido, la

conducta del 

imputado, si 

esta

consistió en 

fabricar, o 

importar o 

distribuir los

productos

falsificados. 

NO

habiendo un 

criterio 

general.

Los otros 

entrevistad 

os,.  E7, E8 

y E9 

señalan que 

muchas 

veces  la 

motivación 

incide en lo 

nimio del 

hecho, de 

ahí que en 

esos casos 

no se llegue 

a  producir 

la 

persecución 

penal,   o 

considerand 

o  el 

perjuicio 

económico,

no 

existiendo 

un criterio 

unánime.

Se concluye 

que la 

mayoría de 

los 

entrevistados 

manifestaron 

que la debida 

motivación 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 

discreción del 

juzgador. 

Pudiendo ser 

el valor de las 

mercancías, la 

acción 

desplegada, 

según sea 

fabricación, 

distribución, 

etc. Mientras 

que otros 

señalan que 

cuando los 

casos son de 

escasa 



importancia, o 

sea no son 

graves,  el 

Juzgador 

decide no 

continuar con 

la persecución 

penal, 

motivando 

dicha decisión 

en la escasa 
gravedad. 

8. ¿Cuáles
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 

persecución 

penal? Explique. 

Desde  mi 

experiencia enla 

judicatura   no 

tengo 

conocimiento 

que exista a la 

fecha  algún 

precedente 

vinculante, 

acuerdo plenario 

o sentencia

casatoria   que 

haya

desarrollado 

exclusivamente 

lo relacionado a

la gravedad de 

los delitos 

contra  la 

propiedad 

industrial; lo que 

sí existe son 

opiniones de la 

Comunidad 

Andina sobre el 

particular y las 

resoluciones que 

se emiten desde 

la judicatura. 

En este tipo de 

delitos contra la 

propiedad 

industrial,  es 

muy difícil 

encontrar 

precedentes 

vinculantes o 

sentencias 

casatorias, 

relacionadas al 

ámbito judicial, 

ello es en el 

ámbito penal, 

debido a que 

este tipo de 

delitos   se 

tramita 

judicialmente 

en la vía 

sumaría, 

situación por la 

cual  no 

alcanzaría que 

la Corte 

Suprema 

emitiera algún 

tipo de casación 

o precedente 

judicial 

vinculante 

sobre dicho 

delitos, lo que si 

se encuentra es

casaciones que

emite la Sala 
Constitucional

En nuestro país 

no existen 

precedentes 

vinculantes, 

acuerdos 

plenarios  o 

sentencias 

casatorias 

específicamente 

relacionadas 

con el tema, sin 

embargo 

existen 

sentencias de 

primera 

instancia 

emitidas por los 

Juzgados 

Especializados 

en la materia 

que están 

constituyendo 

con buen 

criterio 

jurisprudencia. 

En el Perú no 

existen 

precedentes 

vinculantes o 

jurisprudencia de 

la Corte Suprema 

en materia penal 

que trate sobre la 

gravedad, sin 

embargo si 

existen 

pronunciamientos 

en temas  o 

derivados  de 

temas 

administrativos y 

también existen 

opiniones del 

Tribunal de 

Justicia  de la 

Comunidad 

Andina, pero 

dentro de un 

procedimiento 

administrativo. 

En mi opinión en 

el país no existe 

precedente 

vinculante y/o 

jurisprudencia 

que exista en 

materia penal que 

trate sobre la 

gravedad de los 

delitos contra la 

propiedad 

industrial, salvo 

algunos 

pronunciamientos 

existentes  en 

temas 

administrativos. 

Considerando 

que para la 

persecución 

penal se debe 

sostener bajo 

leyes en blanco, 

nacionales  y 

supranacionales 

relacionados   a 

materia de 

Propiedad 

Industrial, como 

patente, marcas, 

etc, incluso en 

materia de 

competencia 

desleal, sobre 

confusión y/o 

aprovechamiento 

de la reputación 

ajena, los 

precedentes 

serán los del 

INDECOPI o del 

Tribunal Andino. 

No conozco 

precedentes 

vinculantes ni 

acuerdos 

plenarios, sin 

embargo, 

conozco dos 

resoluciones 

de la Primera 

Fiscalía de la 

especialidad 

de Lima, que 

desarrollando 

el principio 

del derecho 

penal como 

última ratio y 

principio de 

mínima 

intervención 

no formalizó 

denuncia, 

máxime 

cuando existe 

vía 

administrativa 

que puede 

atender al 

agraviado 

para defender 

su derecho sin 

acudir a la vía 

penal. 

No tengo 

conocimiento 

específico de 

precedentes, 

acuerdos o 

sentencias 

casatorias 

relacionadas, 

que 

desarrollen el 

razonamiento 

judicial para 

estos delitos. 

Durante mi 

experiencia 

profesional 

no he podido 

tomar 

conocimiento 

de  algún 

precedente 

vinculante, 

acuerdo 

plenario  o 

sentencia 

casatoria que 

aborde  la 

gravedad de 

los delitos 

contra la 

propiedad 

industrial. 

La mayoría 

de los 

entrevistado 

s, E1, E2, 

E3, E4, E5, 

E7, E8 y E9 

nos señalan 

que a la 

fecha no hay 

precedentes 

vinculantes, 

acuerdos 

plenarios ni 

sentencias 

casatorias 

que 

permitan 

predicir el 

razonamient 

o judicial 

que 

determine la

gravedad

como 

delimitante 

de la

persecución 

penal de los

delitos

contra la

propiedad

industrial. 

El 

entrevistad 

o E6 nos

dice que 

considerand 

o que los

delitos

contra la

propiedad

industrial, 

son leyes

en blanco, 

se pueden 

considerar 

como 

precedentes

los el 

INDECOPI

y del 

Tribunal

Andino.

Se concluye 

que la 

mayoría de 

los 

entrevistados 

nos señalan 

que a la fecha 

no hay 

pronunciamie 

ntos de las 

más altas 

instancias 

jurisdiccional 

es del país, 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 

minoría hace 

referencia a 

precedentes 

de 

INDECOPI y 

del Tribunal 

Andino, pero 



 

  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. 

         corresponden 

al ámbito 

administrativ 

o 



 

 

Objetivo Específico III 

Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los 

delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal 

Preguntas E1 

JUEZ 

E2 

JUEZ 

E3 

FISCAL 

E4 

FISCAL 

E5 

FISCAL 

E6 

ABOGADO 

E7 

ABOGADO 

E8 

ABOGADO 

E9 

ABOGADO 

Similitud Diferencia Conclusiones 

9. Considera 

Ud. que el sub 

principio  de 

subsidiariedad 

como 

manifestación 

del principio de 

mínima 

intervención del 

Derecho Penal 

orienta   la 

determinación 

de los criterios 

de gravedad de 

los  delitos 

contra    la 

propiedad 

industrial?. 

Explique. 

Desde  mi 

punto de vista 

personal 

considero que 

sí; que 

efectivamente 

este  sub 

principio de 

subsidiaridad 

nos ayuda a 

delimitar   si 

estamos ante 

un hecho 

relevante 

penalmente y 

determinar el 

grado   de 

afectación o 

intensidad de 

afectación al 

bien jurídico 

protegido. 

Si las orienta, ya 

que el principio 

de 

subsidiariedad 

penal, o ultima 

ratio, establece 

que si  la 

protección del 

conjunto de la 

sociedad puede 

producirse con 

medios menos 

lesivos que los 

del Derecho 

Penal, entonces 

habrá  que 

prescindir de la 

tutela penal y 

utilizar el medio 

que con igual 

efectividad, sea 

menos grave y 

contundente. 

Dicho principio sí 

constituye   un 

efectivo 

orientador  para 

calificar  si   el 

hecho concreto 

resulta ser  de 

gravedad para que 

sea    de 

competencia penal 

o en todo caso si es 

de menor 

gravedad se utilice 

la vía 

administrativa por 

ser una vía menos 

lesiva a los efectos 

negativos de la 

estigmatización 

del infractor. 

Definitivamente 

el derecho penal 

solo debe 

aplicarse como 

última        ratio 

debiendo dar 

paso a que las 

otras ramas del 

derecho 

solucionen   el 

conflicto social 

como por 

ejemplo la vía 

administrativa y 

esto se decide 

luego  de 

calificar el 

hecho como 

grave o menos 

grave. Por lo 

tanto la 

gravedad sirve 

como elemento 

orientador para 

la aplicación de 

este sub 

principio. 

En este 
extremo 

debemos 

indicar que el 

derecho penal 

es de 

aplicación 

como última 

ratio debiendo 

dar paso a 

otros aspectos 

de solución de 

conflictos, 

como puede 

ser la vía 

administrativa, 

teniendo      en 

cuenta los 

hechos y la 

gravedad de 

los mismos. 

Sin duda que 

sí, pues como 

última      ratio 

sirve para 

establecer una 

protección 

menos lesiva y 

gravosa, este 

principio 

determina la 

gravedad, pero 

en mi concepto 

como lo vengo 

mencionando, 

el criterio para 

establecer esa 

gravedad aún 

no  es 

conforme en 

estos delitos, 

pues no existe 

un        criterio 

claro  para 

establecerla 

pues puedes 

cncontrarte 

con procesos o 

presentaciones 

de cargos 

donde   se 

apertura 

instrucción por 

200 prendas 

falsificadas    y 

principios de 

oportunidad  a 

Si, es un 

principio que ha 

adecuado en 

cada caso la 

posibilidad o no 

de acudir a la 

vía penal para 

tutelar un 

derecho de 

propiedad 

industrial. En 

casos poco 

lesivos como 

son  la 

incautación de 

cien CD´S de 

música o una 

docena   de 

zapatillas no es 

necesario mover 

todo el aparato 

de justicia, para 

ello la vía 

administrativa 

puede 

desincentivar la 

infractor  de 

manera 

adecuada. 

Definitivamente, 

ya que en los 

casos donde 

justamente     se 

manifiesta el 

principio  de 

mínima 

intervención, a 

mí parecer se 

estará 

considerando 

justamente que 

no hay una 

gravedad 

justificada para 

actuar en la vía 

penal. 

Si considero 

que el principio 

de 

subsidiariedad 

orientan los 

criterios que 

determinan la 

gravedad de los 

delitos contra la 

propiedad 

industrial. 

También 

conocido como 

principio de 

ultima ratio, 

éste establece 

que las 

infracciones 

pueden 

sancionarse con 

medios menos 

lesivos, como el 

derecho 

administrativo 

sancionador, 

siempre que no 

sean graves. De 

ahí que los 

criterios que 

apliquen  los 

operadores 

deban fundarse 

en este sub 

principio para 

respetar   la 

La mayoría de 

los 

entrevistados, 

E1, E2, E3, E4, 

E5, E7, E8 y E9 

consideran que 

el subprincipio 

de 

subsidiariedad, 

o de última 

ratio, sí orienta 

la 

determinación 

de la gravedad 

en los delitos 

contra  la 

propiedad 

industrial, 

porque  la 

gravedad es la 

que va permitir 

calificar un 

hecho para 

definir si 

merece  ser 

perseguido en 

la vía penal y 

no en la vía 

administrativa. 

Ello en razón a 

la intensidad 

de la lesión del 

bien  jurídico 

protegido. 

En minoría, el 

entrevistado 

E6, ha 

señalado que 

si bien el 

derecho penal 

es de 

aplicación 

como última 

ratio, sin 

embargo el 

criterio para 

establecer 

dicha 

gravedad aún 

no es 

uniforme pues 

existen 

hechos de 

escasa 

lesividad que 

vienen siendo 

perseguidos 

penalmente. 

Se concluye 

que el 

principio de 

subsidiarieda 

d,  como 

manifestación 

del principio 

de mínima 

intervención 

del Derecho 

Penal, orienta 

la 

determinación 

de   los 

criterios de 

gravedad, 

delimitando 

así  la 

persecución 

penal, pues 

ésta se 

encuentra 

destinada 

solamente 

para los 

hechos más 

graves  y 

perjudiciales, 

los otros 

deben ser 

perseguidos 

por 

ordenamiento 

s jurídicos 

extra penales. 
En minoría 



 

      nivel Fiscal 
por 800 
prendas, cuyo 

valor incluso 

sería más alto 

en relación a 

una  futura 

reparación, es 

más considero 

incluso que los 

montos    de 

reparación 

incentivan al 

final a   los 

falsificadores, 

cuando   son 

llevados a 

proceso. 

  garantía del 

debido proceso. 

  uno de los 

entrevistados 

nos señala que 

los criterios 

de gravedad 

no  son 

uniformes. 

10. Con 
sidera Ud. que 

el sub 

principio de 

fragmentarieda 

d como 

manifestación 

del principio 

de  mínima 

intervención 

del Derecho 

Penal orienta 

la 

determinación 

de los criterios 

de gravedad de 

los   delitos 

contra    la 

propiedad 

industrial? 

Explique. 

Particularmen 

te considero 

que sí, que el 

sub principio 

de 

fragmentaried 

ad actúa como 

orientador 

para 

determinar los 

criterios  de 

gravedad de 

estos delitos, 

pues nos va 

ayudar   a 

determinar si 

estamos ante 

un delito 

grave o de 

relevancia 

penal o ante 

un hecho que 

se puede 

dirimir en la 

vía 

administrativa 

; de ahí que 

sirve como 

guía para 

advertir la 

gravedad   del 

Si, ya que este 

principio señala 

que no se deben 

castigar todas 

las conductas 

lesivas debienes 

jurídicos, sino 

las más graves; 

por lo tanto, esto 

sirve  como 

pauta para queel 

legislador 

positivo en aras 

de su función, 

pueda 

determinar, sí 

determinados 

hechos punibles 

pueden 

transformarse 

en infracciones 

o no. 

Este sub principio 

debe ser utilizado 

fundamentalmente 

para determinar si 

el hecho concreto 

debe ser asumido 

por la vía penal o 

dejarlo que la vía 

administrativa lo 

solucione,        esa 

decisión   y 

aplicación 

concreta de este 

principio reposa o 

recae en la 

gravedad del 

delito. Por lo tanto 

si constituye una 

orientación        al 

momento de 

determinar la 

gravedad. 

Estando a que 

el legislador no 

puede tipificar 

penalmente 

todas las 

conductas 

infractoras a la 

propiedad 

industrial, sino 

que debe 

escoger las más 

graves, los 

criterios de 

gravedad 

podrían 

constituir en un 

elemento 

interpretativo 

orientado para 

calificar la 

conducta como 

delito o como 

infracción 

según la 

intensidad de la 

gravedad. 

El operador de 

justicia no 

puede tipificar 

penalmente 

todas las 

conductas 

como 

infracción al 

delito contra 

la propiedad 

industrial, sino 

que debe tener 

en cuenta la 

conducta si es 

gravosa o no, 

a fin de 

calificarla 

como delito o 

como 

infracción. 

En propiedad 

industrial, 

siempre  se 

castiga según 

la valoración o 

el juicio de 

valor personal 

para establecer 

no solo   si 

merece 

protección un 

titular de un 

derecho  en 

contra de un 

falsificador, o 

si laprotección 

recibida es la 

que esperaba, 

pues  los 

procesos para 

demostrar el 

valor de una 

marca hoy a 

nivel judicial 

sin duda está 

supeditada al 

valor de la 

confección y al 

de  una marca, 

de allí que se 
encuentren 

En efecto, 

considero que el 

principio de 

fragmentariedad 

como 

manifestación 

del principio de 

mínima 

intervención 

determina los 

criterios. El 

Estado no 

puede atender 

todos los casos 

simples para 

criminalizarlos 

porque se 

necesita a las 

autoridades 

para los delitos 

realmente 

graves. Distraer 

recursos en 

casos 

insignificantes 

atenta 

justamente 

contra los 

agraviados. 

De alguna 

manera sí, ya 

que al 

verificarse el 

principio de 

mínima 

intervención, se 

entenderá que la 

gravedad no está 

presente, y por 

eso no es 

necesaria la 

intervención de 

la autoridad, con 

lo cual 

considera que el 

criterio de 

gravedad va 

ligado al 

principio de 

mínima 

intervención. 

Si consideroque 

el sub principio 

de 

fragmentariedad 

orientan los 

criterios que 

determinan   la 

gravedad de los 

delitos contra la 

propiedad 

industrial.  En 

efecto, no todas 

las conductas 

que lesionan la 

propiedad 

industrial deben 

ser susceptibles 

de 

responsabilidad 

penal,  sino 

únicamente las 

que tengan una 

mayor 

incidencia    o 

lesionen más el 

derecho 

subjetivo de la 

parte agraviada. 

Por ejemplo, un 

titular de una 
marca se verá 

En su mayoría 

los 

entrevistados, 

E1, E2, E3, E4, 

E5, E7, E8 y E9 

nos han 

señalado que 

este sub 

principio  de 

fragmentarieda 

d actúa como 

un orientador 

para 

determinar los 

criterios   de 

gravedad, así el 

derecho penal 

solamente 

intervendrá 

ante ciertos 

actos lesivos, 

que dichos 

criterios van a 

orientar.  Por 

cierto indican 

que    le 

legislador en 

mérito a este 

subprincipio ha 

tipificado las 

conductas   que 

De los 
entrevistados, 

el E6, señala 

que se debe 

considerar al 

juicio de valor 

personal para 

establecer si 

merece 

protección o 

no un titular 

de underecho. 

Se concluye 

que la 

mayoría de 

los 

entrevistados 

han señalado 

que  el 

principio de 

fragmentaried 

ad orienta la 

determinación 

de los 

criterios de 

gravedad de 

los delitos 

contra   la 

propiedad 

industrial. 

Pues va servir 

no solo al 

juzgador 

cuando 

califique el 

hecho como 

grave, 

considerando 

lo que señala 

el 

ordenamiento 

jurídico penal, 
que   sólo   ha 



 

 hecho en un 

caso 

determinado y 

si se cumplen 

determinadas 

circunstancias 

y elementos 

subjetivos. 

    reparaciones y 

penas que 

considero son 

incentivos al 

falsificador o 

pirata  de 

marcas 

registradas. 

  más     afectado 
por la 
fabricación o 

importación de 

1000 unidades 

falsificadas que 

por una venta o 

transporte o 

distribución de 

50 unidades. 

en mayor 

medida afectan 

el bienjurídico. 

 tipificado las 

conductas 

más lesivas. 

Por otra parte 

un encuestado 

nos ha 

señalado que 

lo que se debe 

tener en 
cuenta para 

castigar y por 
ente perseguir 

penalmente es 
la valoración 

o juicio de 
valor 
personal. 

11. Cre 
e Ud. que el 

Estado, 

considerando 

el principio de 

mínima 

intervención, 

debería 

determinar de 

manera 

objetiva  y 

predecible los 

presupuestos 

de la gravedad 

de los delitos 

contra la 

propiedad 

industrial? 

Explique. 

Considero 

que sí debería 

estar 

debidamente 

delimitado en 

la norma, ya 

que hoy endía 

tenemos 

pronunciamie 

ntos 

divergentes; 

pues mientras 

que un órgano 

jurisdiccional 

califica una 

conducta 

como grave y 

que merece 

reproche 

penal; otrono, 

considerándol 

o 

simplemente 

un hecho leve 

que   no 

amerita 

mayor 

análisis, 

trayendo 

como 

consecuencia 

que los 

Si, en atención 

al principio de 

mínima 

intervención, el 

Estado debería 

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 

jurídicos  no 

penales (como 

lo sería   el 

Derecho 

Administrativo 

o el Derecho 

Civil), para 

restablecer el 

orden jurídico, 

evitando       con 

ello la 

intervención del 

Derecho Penal 

cuando existe la 

posibilidad    de 

Considero que el 

Estado sí debería 

determinar   de 

manera objetiva 

para  evitar 

pronunciamientos 

contradictorios, 

disímiles o a veces 

sin respetar la 

discrecionalidad 

razonada   que 

podría caer en 

abusos. Se debería 

utilizar   una 

medida 

cuantitativa como 

es el caso previsto 

para los delitos 

aduaneros    de 

mercancías cuyo 

valor debe ser 

superior a las 4 

UIT para que se 

delito. 

Considero que 

sí deberíaexistir 

normativamente 

los 

presupuestos de 

la gravedad, 

más aún cuando 

se trata de un 

elemento 

político 

criminal,  que 

permite 

determinar 

cuando    la 

infracción 

afecta 

gravemente al 

bien  jurídico, 

utilizando como 

ejemplo   lo 

establecido en 

los   delitos 

aduaneros, esto 

es     la 

cuantificación 

del valor de la 

mercancía. 

Considero que 

sí deben 

existir los 

presupuestos 

de la 

gravedad, más 

aún cuando se 

trata de un 

elemento para 

determinar 

cuándo la 

infracción 

afecta 

gravemente 

los bienes 

jurídicos, 

como sí se da 

en los casos de 

los delitos de 

contrabando, 

donde existe 

la 

cuantificación 

del valor de la 

mercancía 

para señalar 

que es delito o 

sólo infracción 

administrativa 

vinculada al 

contrabando. 

Claro que sí, 

pues el hacerlo 

puede prevenir 

o evitar que un 

delito   como 

estos, se siga 

cometiendo, 

no olvidemos 

que  al  ser 

delitos demera 

actividad   su 

valoración de 

la gravedad 

puede influir 

en que se le 

pueda dar un 

castigo   al 

vendedor, uno 

más gravoso a 

un fabricante, 

un 

confeccionista, 

maquilador o 

simplemente a 

un 

transportista 

que en general 

en estos casos 

a veces no 

saben lo que 

transportan. 

En efecto 

considero que 

debe existir una 

tabla de valores 

mínimas   para 

determinar de 

manera objetiva 

si es delito o 

falta y ver los 

casos    que 

realmente son 

delitos graves 

como son los 

casos 

vinculados    a 

productos 

sanitarios, 

debiendo para 

esos  casos 

existir        pena 

privativa       de 

libertad no 

menor de 8 años 

por las graves 

consecuencias. 

Mi   opinión 

probablemente 

dista  de la 

razonabilidad, 

pero creería que 

el establecer de 

manera objetiva 

y predecible los 

presupuestos de 

la gravedad, 

limitaría a la 

autoridad, quién 

al momento de 

emitir sentencia 

utiliza muchos 

supuestos, 

tomando en 

cuenta    la 

subjetividad 

también, y lo 

que haya 

aprendido  y 

tomado 

conocimiento 

durante el caso, 

por lo que 

establecer los 

criterios podría 

encasillar      las 

sanciones en 

demasiada 

objetividad. 

Sí, 

absolutamente 

de acuerdo. Es 

indispensable 

que exista 

predictibilidad 

de los criterios 

que determinan 

cuándo el delito 

contra  la 

propiedad 

industrial   es 

grave. Que no 

haya 

unanimidad de 

criterios entre 

los operadores 

jurídicos  sólo 

confirma  la 

incertidumbre 

jurídica de las 

partes 

agraviadas, pues 

se dependería 

del  criterio 

subjetivo caso 

por caso. 

Los 

entrevistados 

E1, E2, E3, E4, 

E5, E6, E7 y E9 

han  señalado 

que el Estado sí 

debería 

determinar de 

manera 

predecible los 

presupuestos 

de gravedad, 

pues estos no 

son uniformes 

a la fecha, lo 

cual   muchas 

veces genera 

pronunciamien 

tos 

contradictorios 

entre  los 

órganos 

jurisdiccionale 

s ya que los 

criterios  de 

gravedad son 

determinados 

en forma 

discrecional 

por los órganos 

jurisdiccionale 
s. 

En el caso del 

entrevistado 

E8, considera 

que al 

establecer de 

manera 

objetiva  y 

predecible los 

presupuestos 

de la 

gravedad, ello 

limitaría a la 

autoridad al 

momento de 

emitir 

sentencia, en 

la cual aplica 

muchos 

supuestos 

tomando en 

cuenta la 

subjetividad y 

su experiencia 

en     resolver 

otros casos 

similares. 

Se concluye 

que el Estado 

considerando 

el principio de 

mínima 

intervención 

debería 

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 

protección al 

bien jurídico. 

Por otra parte 

un encuestado 

nos señalaque 

no se debería 

determinar de 
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 

limitaría a los 

jueces poder 

aplicar otros 

criterios 

tomando  en 

cuenta la 

subjetividad y 

la experiencia 

judicial      en 

otros casos 

resueltos. 

 











































































































TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCfA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sa/a Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION ? 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE /V° 781014-2019/DSD

DENUNCIANTE

DENUNCIADO

LOUIS VUITTON MALLETIER

CESAR AUGUSTO RAMOS MORALES

Accion por infraccion a ios derechos de Propiedad Industrial" Multa

ia31S 3 ^ ~^^%-i% '

[> ''^'y i;n&. ztti^

1.ANTECEDENTES

Con fecha 10 de enero de 2019, Louis Vuitton Mailetier (Francia) interpuso denuncia
por infraccion a sus derechos de Propiedad Industrial contra Cesar Augusta Ramos
Morales (Peru). Sehalo lo siguiente:
(i) Es tituiar de las siguientes rnarcas registradas en la clase 18 de la

Nomenclatura Ofidai:

MARCA CERTIHCADCW

101207

74560

74327

105565

118088
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Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sa/a Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION ? 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN0 781014-2019/DSD

LOUIS VUFTTON

106172

74556

(ii) Ha tornado conocimiento de que el denunciado habria importado1, sin su
autorizacion, "biiieteras" identificadas con signos identicos a sus marcas
registradas.

(iii) Los productos importados por ei denunciado son algunos de los productos que
distinguen sus marcas registradas, lo cua! generara riesgo de confusion en e!
publico consumidor respecto del origen de los mismos y perjudicara la reputacion
de su empresa.

(iv) E! denunciado pretende aprovecharse del prestigio ganado por su empresa.
(v) Solicita que se realice una diligencia de inspeccion en el deposito donde se

encuentren los productos materia de denuncia, se dicte !a medida cautelar de
InmovilizacEon para ejecutar el comiso de los referidos productos y se dicte la
medida cautelar de cese de los actos vioiatorios. Asimismo, so!icit6 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 continuaclon o repeticion de la infraccion) y que se
imponga ai denundado el pago de las costas y costos del presente
procedimiento.

(vi) Sustento su denuncia en base al articulo 155 de la Decision 486 iiterales a), c) y
d)2.

A traves de la DAM ? 235-2019-10-3441.
ArtEculo 155.- Ei registro de una marca confiere a su fitular ei derectio de impedir a cualquiertercero realizar,
sin su consentimiento, ios sEguientes actos:
a) apiicar o coiocar la marca o un signo distintivo identico o semejante sobre productos para los cuales

se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para [os cuales esta se ha
registrado; o sobre !os envases, envolturas, embalajes o acondidonamientos de tales productos;
(...)

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embaiajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca, asi como comerciaiizar o detentar tales materiales;

d) ussr en el comercio un signo identico o similar a ia marca respecto de cuaiesquiera productos o servicios,
cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratandose
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RESOLUCION ? 0073-2020/TPI-INDECOPS

EXPEDfENTEN0 781014-2019/DSD

Mediante Resolucion de fecha 11 de enero de 2019, la Comision de Signos
Distintivos dispuso, entre otros aspectos, que se lieve a cabo una diligencia de
inspeccion en el deposito en donde se encuentren ios productos materia de
denuncia; asimismo, dicto las medidas cauteiares de inmovilizadon de los productos
y cese de uso y, de encontrarse en la diligencia de inspeccion los productos
cuestionados, ei 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 64 se encontraban identificadas con los signos objeto de
cuestionamiento. Asimismo, se hicieron efectivas las medidas cautelares.

Con fecha 30 de abrii de 2019, el denunciado Cesar Augusto Ramos Morales
manifesto que:
(i) Es gerente general de la empresa Constructora e Inmobiiiaria Rato S.A.C., por

io que, a fin de brindar un regalo a sus trabajadores, decidio comprar billeteras.
(ii) Las billeteras materia de denuncia fueron adquiridas en la pagina web3 de ia

empresa Lucky Shop. Precise que en !a referida pagina web los productos
eran ofrecidos como originales, por lo que considero que el precio era
accesible y procedio a comprar las billeteras.

(iii) Ha sido afectado con ia conducta de la empresa Lucky Shop.
(iv) La intencion de la compra fue hacer un regalo a !os trabajadores de su

empresa, por lo que no ha comercializado los productos.
(v) Actuo de buena fe, par !o que la Comision deberia exduirlo del presente

procedimiento o la denunciante debena desistirse de la denuncia en su contra
y denunciar a la empresa que comercializa los productos.

(vi) Es fa primera vez que reaiiza este tipo de transaccion.
(vii) Solicito que, en caso los productos no hubieran sido fabricados por la

denunciante, se Ie permita retirar la marca, a fin de no verse afectado.
(viii) Es un consumidor final, por lo que se Ie debe excluir del procedimiento y

dedarar improcedente la denuncia.

del uso de un signo identico para productos o servicios identicos se presumira que existe riesgo de
confusion;
(...).

3 La pagina web es la siguiente: www.luckshop.com
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Mediante Resoiucion ? 2562-2019/CSD-INDECOPI de fecha 5 de junio de 2019,
la Comision de Signos Distintivos:
- Declare INFUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de Propiedad

Industrial interpuesta par Louis Vuitton Mailetier contra Cesar Augusto Ramos
Morales, con relacion a las conductas tipificadas en los literales a) y c) del articulo
155 de ia Decision 486.

- Declaro FUNDADA la denuncia par infraccion de derechos de Propiedad Industrial
interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra Cesar Augusta Ramos Morales, con
relacion a la conducta tipificada en el literal d) del articulo 155 de la Decision 486.

- Sanciono a Cesar Augusta Ramos Morales con una multa equivalente a 1 U IT.
- Prohibio a Cesar Augusta Ramos Morales el use de los signos infractores.
- Dispuso que Cesar Augusto Ramos Morales asuma el pago de costas y costos

incurridos por Louis Vuitton Malietier con motivo del presents procedinniento.
- Dispuso el comiso definitive) de ios productos incautados con motivo del presente

procedimiento.
La Comision considero !o siguiente:
a) Detenninacion de los sianos utilizados por el denunciado

- El denunciado menciono que los productos objeto de denuncia fueron
adquiridos de la empresa Lucky Shop; sin embargo, no presento medics
probatorios que acrediten dicho hecho.

- Por medio de la DAM ? 235-19-10-003441 "01 "6-00, el denunciado importo no
solo !os productos materia de denunda, sino 232 billeteras adicionales
distinguidas con diversas marcas.

- De la valoracion conjunta de los medios probatorios y del contenido del acta de
inspecdon de fecha 8 de marzo de 2019, se conduye que el denunciado
importo "billeteras", pertenecientes a la ciase 18 de la Nomenclatura Oficial,
identificadas con los siguientes signos:

^FyiVIERiSIGNOIOBJETODE
ili^CUESTIONXlVllENTO ^

SEGUNDOS1GNOOBJETODE
CUESTIONAIVIIENTO ^"

s
^
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b) Apiicacion del literal a) del articufo 155 de la Decision 486
No se ha acreditado que el denunciado haya sicfo quien aplico o coloco los signos
objeto de cuestionamiento en los productos materia de denuncia, ya que no hay
alguna referenda que los vincuie. En atencion a ello, no es de aplicacion lo
estableddo en el referido literal.

c) Aplicacion del iiteral c) del articulo 155 de la Decision 486
El denunciado importo los productos cuestionados; sin embargo, no se ha
acreditado que haya fabricado etiquetas, envases, envoituras, embalajes y otros
materiales que reproduzcan o contengan a ias marcas base de !a denuncia, ast
como comercializar o detentar tales materiales. En atencion a ello, no es de
aplicacion lo establecido en e! referido literal.

d) Aplicacion del literal d) de! articulo 155 de la Decision 486
- Respecto a la marca LOUIS VUITTON fCertificado ? 74556)

Debido a la identidad entre la referida marca y et primer signo objeto de
cuestionamiento y el hecho de que se encuentran referidos a algunos de !os
mismos productos, se determine que ios signos resultaban confundibles.

-Respecto a las marcas n ^ M (Certificado ? 101207), ss'aa-a fCertificado

? 74560), rCertificado ? 74327), rCertificado ? 105565),

fCertificado?118088)v V rCertificado ? 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 determine que !os signos resultaban confundibles.

e) Imposicion de la sancion
Se tomaron en cuenta los siguientes hechos:
- El denunciado importo billeteras identificadas con signos simiiares a ias marcas

base de la denunda.
- Se verifico la existencia de 64 billeteras identificadas con ios signos objeto de

cuestionamiento.

- El acto infractor se consumo con la importadon, par lo que la probabiiidad de
detecdon 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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- La modalidad del acto infractor se configuro con el acto de importacion de
productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oflcial, identificados con signos
semejantes a las marcas base de !a denuncia.

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

- No es posible determinar el perjuicio que la presente infraccion pueda haber
generado en ios consumidores.
La infraccion se inicio 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 literal e) del TUO de la Ley ? 27444, a fin de conslderar at denunciado
como reincidente.

- No se verified la existencla de elementos sufidentes que permitan determinar
que existio mala fe por parte del denunclado en la comision del acto infractor.

En atencion a dlchos criterios, se determine que el monto de la multa debia
quedar estableddo en 1 UIT.

f) Medidas definitivas
Se prohibio al denunciado el uso de los signos Infractores para distinguir
billeteras de ia clase 18 de la Nomenclatura Oficia!.
Las medidas adoptadas resultan suficientes para evitar la continuacion o
repeticion de ia infraccion.
Respecto a la destmccion aludida, ello se decidira oportunamente conforme a lo
establecido en el articuio 63 del Decreto Legislativo N0 807.
Se dispuso el comiso deflnitivo de ios productos incautados en el presente
procedimiento.

g) Costas v costos del procedimiento
En atencion a ias incidendas del procedimiento, el uso de signos similares a las
marcas base de la denuncia permite presumir que e! denunciado se encontraba
en condidones de prever que su conducta podia ser objeto de una denuncia, por
lo que se !e impuso el pago de las costas y costos en los cuaies incurrio la
denunciante en el presente procedimiento.

Con fecha 26 de junio de 2019, Cesar Augusta Ramos Morales interpuso recurso
de apelacion reiterando los argumentos expuestos en su escrito de fecha 30 de abril
de 2019, referentes a que: adquirio los productos cuestionados de la empresa Lucky
Shop (los cuales asunnio que eran originales), ha sido afectado con la conducta de
!a referida empresa, la intencion 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 actuo de buena fe.

Con fecha 2 de setiembre de 2019, Louis Vuitton Malietier absoivio el trasiado de
la apelacion alegando lo siguiente:
(i) La responsabilidad en el case de las infracciones a los derechos marcarios de

terceros es de naturaleza objetiva, io cual quiere decir que la intencion,
voluntad o conocimiento del infractor no es rnateria de analisis, por lo que ios
argumentos expuestos per ei denunciado carecen de sustento alguno.

(ii) La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa
de infraccion sancionable, por lo que el denunciado, al haber importado los
productos materia de denuncia, es el responsabie.

(iii) La existencia o no de intendon de perjudicar al titular de una marca, no es
motive para eximir al denunciado de responsabilidad por su conducta.

(iv) El denunciado debio tomar las precauciones debidas, puesto que el responde
par ios productos importados.

(v) En los productos importados par el denunciado se advierten las marcas
registradas base de la denuncia.

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

II. CUEST16N EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera detemninar si corresponde
modificar la sancion impuesta a Cesar Augusto Ramos Morales y, de ser el case,
sobre las medidas definitivas y sobre las costas y costos solicitados.

III. 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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E! diseno estilizado de una fior, para distinguir cuero e imitaciones de cuero;
boisos de viaje, sets de viaje (marroquinena), baules y valijas, sacos-funda para
vestidos de viaje, cofrecillos para contener articulos de tocador, macutos, bolsos
para ilevar al hombro, bolsos de mano, maletines para documentos,
portapapeles, boisitas, carteras de bolsillo, billeteras de bolsilio, carteras,
monederos, estuches para llaves (marroqulnena); porta tarjetas; paraguas de la
clase 18 de la Nomenclatura Ofidal, inscrita el 13 de mayo de 2005, bajo
Certificado ? 105565, vigente hasta ell 3 de mayo de 2025.

b) El diseno estilizado de una ftor, dentro de un circulo, para distinguir cuero e
imitaciones de cuero, bo!sos de viaje, sets de viaje (marroquineria), baules 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, boisitas, carteras de bolsillo, biileteras de bolsilio,
monederos, estuches para Slaves (marroquineria), porta tarjetas; paraguas de !a
dase 18 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 16 de diciembre de 2005, bajo
Certificado ? 118088, vigente hasta el 16 de didembre de 2025.

c) El diseno estilizado de una fior, dentro de una figura romboidal, para distinguir
cuero e imitaciones de cuero; bolsos de viaje, sets de viaje (marroquinena),
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 ilaves (marroquineria); porta tarjetas; paraguas de la
clase 18 de la Nomenciatura Oficial, .inscrita el 6 de junio de 2005, bajo
Certiflcado ? 106172, vigente hasta el 6 de Junio de 2025.
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d) El diseno formado por nueve figuras fioraies estilizadas, 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 artlcuios de
tocador, macutos, bolsos para llevar al hombro, bolsos de mano, maletines para
documentos y portapapeles de cuero, bolsitos, carteras, bilieteras, estuches para
llaves (man'oquineria); porta tarjetas; paraguas de la clase 18 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita e! 10 de noviembre de 2004, bajo Certificado
? 101207, vigente hasta el 10 de noviembre de 2024.

e) El monograma "L V" intercalado entre estrellas, treboles y flores, para distinguir
cuero, imitadones de cuero, pieles, baules, maletas, paraguas, sombriilas,
bolsos de viaje, sets de vlaje (articulos de cuero), fundas de viaje para vestidos,
cofrecillos para contener articulos de tocador, mochilas, boisas para ilevar al
hombro, bolsas de mano, maletines para documentos, bolsitas, morrales,
carteras y billeteras de bolsillo, boisos, carteras, portallaves, tarjeteros (porta
documentos), porta cheques, estuches de agendas de la clase 18 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita ei 28 de abril de 1988, bajo Certificado ? 74560,
vigente hasta el 28 de abril de 2023.

f) La denominacion LV y logotipo, conforme al modelo, para distinguir cueros,
imitaciones de cuero, pieles, bauies, maietas, paraguas, sombnllas, bolsos de
viajes, sets de viaje (artfculos de cuero), fundas de viaje para vestidos, cofrecillos
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para contener articulos de tocados, mochilas, bolsos para Nevar al hombro,
bolsos de mano, maletines para documentos, bolsitos, morrales, carteras y
bilieteras de bo!si!lo, bolsas, carteras, portallaves, tarjeteros (porta documentos),
porta cheques, estuches de agendas de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial,
inscrita 19 de abril de 1993, bajo Certificado ? 74327, vigente hasta el 19 de
abril de 2023.

g) La denominacion LOUIS VUITTON, para distinguir cuero, imitaciones de cuero,
pieles, baules maletas, paraguas, sombrillas, bolsos de viaje, sets de viaje
(articulos de cuero), fundas de viaje para vestidos, cofrecilios para contener
articulos de tocados, mochilas, bolsas para llevar al hombro, bo!sos de mano,
maletines para documentos, bolsitas, morraies, carteras y biileteras de bolsilio,
bolsas, carteras, portailaves, tarjeteros (portadocumentos), portacheques,
estuches de agendas de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo
Certificado ? 74556, vigente hasta el 28 de abril de 2023.

2. Question Previa: Sobre los extremes apelados

Mediante Resolucion ? 2562-2019/CSD-INDECOPI de fecha 5 dejunio de 2019,
la Comision de Signos Distintivos:
(i) Declare INFUNDADA la denuncia par infraccion de derechos de Propiedad

Industrial interpuesta par Louis Vuitton Malletier contra Cesar Augusta Ramos
Morales, con relacion a las conductas tipificadas en los literales a) y c) del
articulo 155 de la Decision 486.

(ii) Declaro FUNDADA la denuncia par infraccion de derechos de Propiedad
Industrial interpuesta par Louis Vuitton Malletier contra Cesar Augusta Ramos
Morales, con relacion a la conducta tlpificada en ei literal d) del articulo 155 de
la Decision 486.

(iii) Sanciono a Cesar Augusta Ramos Morales con una multa equivaiente a 1 UIT.
(iv) Prohibio a Cesar Augusta Ramos Morales el uso de los signos infractores.
(v) Dispuso que CesarAugusto Ramos Morales asuma el page de costas y costos

incurridos por Louis Vuitton Mailetier con motivo del presents procedimiento.
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(vi) Dispuso el comiso definitivo de !os productos incautados con motivo del
presente procedimiento.

En el presents caso, el denunciado interpuso recurso de apelacion contra lo
dispuesto en ios puntos (ii), (iii), (iv), (v) y (vi) senalados en el parrafo anterior

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

Por !o expuesto, no corresponde a fa Saia pronunciarse sobre los referidos
extremos.

3. Jnfraccion a los derechos de Proo[edad_ Industrial

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

E! articuio 155 de la Decision 486 establece que el registro de una marca confiere a
su titular el derecho de impedir a cualquier tercero reaiizar, sin su consentimiento,
los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo identico o semejante sobre

productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos
vinculados a los servicios para los cuaies esta se ha registrado; o sobre ios
envases, envoituras, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

Articuio 238.- El titular de un derecho profegido en virtud de esta Decision podra entablar accion ante la
autoridad nadonal competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Tambien podra actuar
contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracdon.
Si fa legislacion Enterna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra iniciar de oficio,
las acciones par infracdon previstas en dicha [egislacion.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra entablar ia accion contra una
infraccion sin, que sea necesario ef consentimiento de los demas, salvo acuerdo en contrario entre los
cotitulares.
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b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despues de que se
hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado !a marca; sobre !os productos vinculados a los servicios para los
cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envoituras, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, ast como comerciaiizar o detentar tales
materiaies;

d) usar en el comercio un signo identico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusion
o un riesgo de asodacion con el titular del registro. Tratandose del uso de
un signo identico para productos o servicios identicos se presumira que
existe riesgo de confusion;

e) usar en el comercio un signo identico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello
pudiese causar al titular del registro un daho economico o comercial injusto
par razon de una dilucion de la fuerza distlntiva o del valor comerdal o
publicitario de la marca, o par razon de un aprovechamiento injusto del
prestigio de la marca o de su titular;

f) usar publicamente un signo identico 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 accion porviolacion contra quien infrinja tales
derechos, agregando que precede tambien en caso de que exista peligro ihminente
que los derechos del titular puedan ser concuicados.

En el presents caso, el denunciado no nego 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 apelacion manifesto que actuo 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, par lo que es un consumidor finai y no ha
comercializado los productos.

- Ha sido afectado con la conducta de la empresa Lucky Shop, ia cual fe vendio ios
productos objeto de denuncia.

Al respecto, se debe tener en consideradon que la conducta denunciada por Louis
Vuitton Malletier se encuentra referida a la imoortacion de productos, mas no la
comercializaci6n; en ese sentido, lo que corresponde determinar en ei presente
procedimiento es quien importo los productos cuestionados, independientemente de
ia finalidad de la importacion.

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

a) El articulo 248.10 del Texto Unico Ordenado de !a Ley ? 27444 -Ley del
Procedimiento Administrative General, aprobado por Decreto Supremo ? 004-
2019-JUS defecha 22 de enero de 2019, senala lo siguiente:

"248.10 CulpabHidad. ~ La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo
los casosen QUQ porley_p decreto leciislativo se diSDonaa la responsQbilidad
administrativa obietiva". (fo resaltado corresponde a la Sa{a)

b) El Decreto Legislative 1075, norma especial que aprueba Disposiciones
Compiementarias a la Decision 486 de !a Comision de la Comunidad Andina
que establece el Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, dispone lo
siguiente:

Artsculo 97,.Acto_s_de InfraQcion

(...)

La responsabifidad admlnistrativa derivada de los actos de infraccion a los
derechos de propiedad industrial es objetiva.
(...)

En virtud de lo anterior, en el caso de infracciones a ios derechos de propiedad
industrial, fa responsabilidad administrativa por disposicion de la norma especial es
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de naturaleza obletiva, par lo que en este tipo de procedimientos no se analiza si el
infractor tuvo o no la intencion de vulnerar tales derechos, solo es necesario
constatar !a realizacion de alguna de las conductas tipificadas por la ley como
actividades infractoras.

De lo actuado, ha quedado acreditado que Cesar Augusto Ramos Morales
importo billeteras de la c!ase 18 de !a Nomenclatura Oficial que incluyen signos
infractores de los derechos de Propiedad Industria! de la denunciada, por to que es
objetivamente responsable de dicha importacion.

Par lo anterior, la Sala considera que el denunciado ha incumdo 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, con'esponde evaluar ios extremos relacionados ai dictado de
medidas definitivas, la determinacion de las sanclones a imponer a la denunciada,
ast como la imposicion de costos y costas.

4. Determinacion de !as sanciones por la infraccion a los derechos de Propiedad
I nd ustria! del denundante

4.1 Marco legal

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

a) Amonestacion
b) Multa

Asimismo, dispone que las multas que la autoridad nadonal competente podra
imponer por infracciones a derechos de Propiedad Industrial seran de hasta ciento
cincuenta (150) U!T. En los casos en los cuales el provecho ilicito real obtenido de
la actividad Enfractora, sea superior al equivaiente 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 ias sanciones, se deber^i tener en cuenta [os
criterios establecidos en el articulo 121 del citado Decreto Legislative, los cuales se
desarrollaran a continuacion:

a) El benefido iltcito rea! o potenciai de la comision de la infraccion;

El cual estara dado par !o que se dejo de pagar por obtener la autorizacion por
parte del tituiar de la marca materia de la denuncia. A falta de dicha informacion,
esta Sala empleara como referenda el monto obtenido por el infractor como
resultado de su conducta.

b) La probabiiidad de deteccion de la infraccion

Para efectos de fijar la sancion, es necesario tomar en cuenta que tan
probable era para el infractor que su conducta sea detectada par 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 diflcilmente sera sancionados, por lo que en estos casos
la sancion debe ser mas severa.

En este rubro se debe tener en cuenta ei tipo de actividad desarrollada, !a
promocion 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.

c) La modaiidad y el alcance de! acto infractor

La ley preve diversos tipos o modalidades de conductas infractoras, las cuales
estan tipificadas en el articuio 155 de la Decisi6n 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
inciuyen la marca, suprimir la marca en un envase; otras conductas estan
relacionadas a la explotacion de la marca en e! mercado (fabricacion y/o venta
de productos con ia marca), etc.

Asimismo, se debe tener en cuenta e! alcance o difusion del acto infractor, es
decir, el ambito geografico dentro de! que tuvo alcance ia infraccion y ei tipo
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de publico a! cual se dirigio. En efecto, no es posible sancionar de la misma
forma a aqueilas conductas que, por ejemplo, a) tuvieron un alcance
geografico reducido en comparacion a aquelias que tuvieron alcance nacional
o b) estuvieron destinadas a un publico masivo o solo a un segmento del
mercado, entre otras.

d) 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 liegar a
alcanzar no so!o al titular de la marca (perdldas economicas), sino tambien al
publico consumidor, como seria el caso por ejemplo de las falsificaciones de
marcas que distinguen productos farmaceuticos o alimenticios. En ese
contexto, !a sancion debe ser proporcional a los efectos de la infraccion
cometida.

e) La duracion en el tiempo de! acto infractor

E! periodo durante el cual se realize la infraccion tambien influye en !a sancion,
toda vez que no seria Justo sancionar por igual dos conductas que, aun
cuando tuviesen naturaleza similar, hubiesen tenido una duracion distinta.

f) La reincidencia en la comision de un acto infractor

Para efectos de considerar que un infractor ha sido reinddente se debera
verificar que la conducta sancionada haya sido cometida con posterioridad a
la notificacion de la resolucion que determine la existencia de la infraccion
pnmigenia.

La reincidencia es considerada una circunstancia agravante, por to que la
sancion aplicable no debera ser menor que la sancion precedente, segun lo
dispuesto en el articulo 120 del Decreto Legislative 1075.

g) La mala fe en la comision de! acto infractor

En este rubro, se debe evaluar si, de acuerdo a lo que establece la legislacion
marcana, han ocurrido hechos que demuestren o evidencien que el
denunciado actuo de mala fe al cometer el acto infractor.
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Adicionaimente, a lo indicado, la Sala considera que tambien podran tenerse en
consideracion los siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumplir la sancion,
la conducta procedimental y el principio de razonabiiidad, aplicable este ultimo en
virtud de lo dispuesto en el articulo 248 del Texto Unico Ordenado de la Ley
? 27444, Ley del Procedimiento Administrative General (Decreto Supremo
? 004-2019-JUS).

En efecto, las sanciones de tipo administrativo tienen como principal objetivo disuadir
o desincentivar ia realizacion de infracciones por parte de los administrados. Asf, 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 solo sobre las personas naturales o
empresas infractoras sino sobre el resto de agentes economicos 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 Ie corresponde no solo tuteiar los derechos de propiedad industrial
sino tambien difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso
economico y cultural de nuestra sociedad. Con !a imposicion de la sancion se busca
directa e indirectamente cumpiir con estos objetivos.

4.2 Aplicacion al caso concreto

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

a) Sobre el beneficio ilicito real o potencia! de la comision de la infracdon

De los documentos que obran en el expediente, se ha podido verificar en la DAM
? 235-19-10-003441-01-6-00 que ei denundado ha importado mercaderia,
siendo el valor de !a misma el siguiente:

NOlVIERODg^l
-^::-SERIEahf;

2

^CANI'rD^OE:;^
1^PRODUOT0S'%

100BILLETERAS

|%M^Qg|ia^iN^
%^1;.^E§)||^;

$150

i^j^I^jR^QB^^
%1[E^SOilES?^

S/.501

5 Segun tipo de cambio de S/ 3,34 nuevos soles par dolar, de acuerdo a la informacion de! mes de enero de 2019
(mes en el que se importo la mercaderia). tnformacion extraida de la pagina web de SUNAT en

www.sunat.gob.pe.
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Si bien se constato la importacion de 100 bilieteras, correspond ientes a la serie
2 de la referida DAM, en el acta de la diiigencia de inspeccion de fecha 8 de
marzo de 2019 se verifico la existencia de 64 billeteras identificadas con los
signos objeto de cuestlonamiento.

E! valor unitario de cada billetera importada asdende a S/ 5,01 soles, par io que
el valor de las 64 bilieteras identlficadas 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 UIT6.

b) Sobre la probabilidad de deteccion de !a infracdon

Debido a que ei acto infractor se consumo con la importacion de productos
identificados con signos semejantes a las marcas registradas base de la
denuncia, la probabilidad de deteccion de la infracclon era baja, toda vez que
dependio de la intervendon de la autoridad administrativa, para que se pueda
informar a fa tituiar de las marcas base de denuncia.

c) Sobre !a modalidad v el alcance del acto infTactor

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

d) Sobre los efectos del acto infractor

Los efectos del acto Enfractor habnan perjudicado no solo a la denunciante, sino
tambien al publico 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 !a duracion en el tiempo del acto infractor

La infraccion se ha configurado a! momento en que se importo la mercaderia
materia de denuncia.

6 Calcuiado con ia UIT del 2020, equivalente a S/. 4 300 soies.
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f) Sobre la reincidencia en la comision de un acto infractor

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

g) Sobre la mala fe en la comision de! acto infractor

Los signos objeto de cuestionamiento son susceptibles de causar riesgo de
confusion con las marcas registradas base de la denuncia, lo cual demuestra
que ha quedado desvirtuada la presundon de buena fe de! denunciado.

4.3 Conclusion

En virtud a los criterios desarrollados en [os parrafos anteriores, corresponde
importer al denunciado una sancion de muita mayor a la impuesta par la Primera
Instanda; sin embargo, por el principio de la no reforma peyorativa recogida en e\
articulo 136-B8 del Decreto Legislativo ? 1075, modificado mediante Decreto
Legislative ? 1309, no es posible empeorar la sancion impuesta, por lo que
corresponde confirmar la sancion de multa equivalente a 1 UIT, impuesta por !a
Primera Instancia a CesarAugusto Ramos Morales.

7 Articulo 248.- Prindpios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades esta regida adidonalmente por ios siguientes principios
espedales:
(...)

3. Razonabjlidad. - Las autoridades deben prever que la comision de ia conducta sancionabie no resuite mas
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir ia sancion. Sin embargo, las sanciones
a ser apiicadas deben ser propordonales al incumplimiento calificado como Enfraccion, observando ios
siguientes criterios que se senalan a efectos de su graduacion:
a) E! beneficio iiicito resultante par la comision de la infracdon;
b) La probabiiidad de detecdon de ta infracdon;
c) La gravedad del dano ai interes publico y/o bien jundico profegido;
d) E! perjuicio economico causado;
e) La reincidencia, por la comjsion de la misma infraccion dentro del plazo de un (1) ario desde que

quedo firme la resolucion que sanciono la primera infraccion.

f) Las circunstancias de la comisi6n de la infraccion; y
g) La existenda o no de intendonalidad en la conducta del infractor.

8 Articulo 136-B.- Prohibicion de reforma en peor
La resoiucion de la segunda instancia administrativa no puede imponer sanciones o medidas definifivas mas
graves para el infractor que las estableddas por la primera insfancia administrativa, salvo que la parte
denunciante tambjen haya apelado o se haya adherido a la apelacion cuestionando taies maferias.
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5. Medidas definjtivas

De conformidad con el artlculo 122 del Decreto Legislative 1075, sin perjuicio de !a
sancion que se imponga par la comlsion 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) ei retire de los circuitos comerciales de los productos resu!tantes de la infraccion,

incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de pubiicidad
u otros materiales, ast como los materiales y medios que sirvieran para cometer
la infraccion;

c) la prohibicion de la importadon o de la exportacion de los productos, materiaies
o medics referidos en el literal b);

d) las medidas necesarias para evitar la continuacion o la repeticion 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 pubiicacion de la resolucion que pane fin al procedimiento y su notificacion a

las personas interesadas, a costs del infractor.

5.1 Prohibicion de uso

Teniendo en cuenta la infraccion incurrida por Cesar Augusto Rarnos 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 "billeteras", pertenecientes a la clase 18 de la
Nomenclatura Oficial.

5.2 Comiso definitivo

Con motive del presente procedimiento se dicto la medida cautelar de comiso de la
rrercaderia infractora, !a cua! 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 v Costos del orocedimiento

El articulo 126 del Decreto Legislative 1075, establece que, solicitud de parte, la
autoridad nadona! competente podra ordenarque la parte vencida asuma e\ 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 ios referidos conceptos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la regla genera! es imponer el pago de costas y
costos a quien resulte responsable en un procedimiento de infraccion tramitado
ante el INDECOPI, salvo que se presenter) circunstancias excepdonales que, a
criteria de la Autoridad, justifiquen la exoneraci6n de dicho pago. A criterio de la
Sala la voluntad conciliadora del denunciado o su colaboracion en el procedimiento,
en la medida que faciiiten la pronta resolucion de! caso y eviten asi mayores gastos,
pueden justificar la exoneracion de dicho pago.

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

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelacion interpuesto por Cesar
Augusto Ramos Morales y, en consecuenda, CONFIRMAR la ResolucEon
? 2562-2019/CSD-INDECOPI de fecha 5 dejunio de 2019, en los extremos que la
Comision de Signos Distintivos:
- Declare FUNDADA !a denuncia por infraccion de derechos de Propiedad industrial

interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra CesarAugusto Ramos Morales, con
reiacion a la conducta tipificada en el literal d) de! articulo 155 de la Decision 486.

- Sanciono a Cesar Augusta Ramos Morales con una multa equivalente a 1 UIT.
- Prohibio a Cesar Augusta Ramos Morales el use de los signos infractores.

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

- Dispuso el comiso definitive) de los productos incautados con motivo del presente
procedimiento.
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Seoyndo.- DEJAR FIRME la Resolucion N0 2562-2019/CSD-INDECOPl de fecha 5
de junio de 2019, en el extreme que la Comision de Signos Distintivos declaro
INFUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de Propiedad industrial
Interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra Cesar Augusto Ramos Morales, con
re!aci6n a las conductas tipificadas en ios literales a) y c) del articulo 155 de la
Decision 486.

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

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO
Presidente de la SaBa Especializada en Propiedad Intelectual
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SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD.

ALBERTO VICTOR RODRJGUEZ CARRANZA

Infraccion a los derechos de Propiedad Endustriai - Determinacion de
sanciones - Medidas definitivas - Costas y costos

Lima, .-10 UC XViV

1.ANTECEDENTES

Con fecha 28 de marzo de 2018, Samsung Electronics Co., Ltd. (Republica de
Corea) interpuso denuncia por infracdon a los derechos de Propiedad industriai
contra Alberto Victor Rodriguez Carranza (Peru).

La denunciante senalo que es titular de las siguientes marcas en base a ias cuales
sustenta la presents denuncia:

^ARC^;%^^^g]»<CB^E^

SABVBSUNG

9

9

^ERTJFIG^DO^M^

8780

20644

Asimismo, indico lo siguiente:
i) Tomo conocimiento1, mediante envio postal ? 2018-1-EMS-003326, que el

denunciado ha importado cargadores para celular con la denominacion
SAMSUNG, el cuai es confundible con sus marcas registradas.

ii) La mercaderia se encontraria en el deposito de almacenamiento temporal
3545 - Servicios Postales del Peru S.A. (Serpost S.A.), ubicado en Av.
Tomas Valle CD. 7 SN (altura cuadra 7 de !a Av. Tomas Valle), distrito de
Los Olives.

iii) La conducta del denunciado induce a error a ios consumidores respecto al
origen empresariai de ios productos.

1 Mediante el correo electronico de fecha 20 de marco de 2018 enviado por funcionario de ia Sunat.
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iv) "Se ha acreditado de forma manifiesta el caracter Hega! del dano, ya que
dicha mercadena al no contar con autorizacion de su titular para su
fabncacion o importadon, resulta sera todas luces falsificadas\

v) Amparo sus argumentos en el literal d) del articulo 155 de la Decision 4862.
vi) Asimismo, solicito 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 estabiecidas en los incisos a), b), c),

d) y e) del articulo 122 del Decreto Legislative) ? 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 [os productos infractores.
Adjunto medics probatorios a fin de sustentar sus argumentos.

Mediante Resolucion de fecha 2 de abril de 2018, la Prirnera Instancia dispuso:
Admitir a tramite la denuncia formulada y correr traslado de la misma a!
denunciado.

Practicar la inspeccion solicltada a fin de verificar los hechos
denunciados.

Dictar las medidas cautelares de cese de uso y comiso de !os productos.
Dictar las medida cautelar de INMOVILIZAC16N de ios productos.

Con fecha 10 de abril de 2018, la denunciante indico las razones3 por las cuales
considera que los productos importados por el denunciado son falsos.

Mediante Memorandum ? 986-2018/GSF de fecha 5 de junio de 2018, la Gerencia
de Supen/ision y Fiscalizacion del Indecopi, devolvio las cedulas de notificacion,
informando que e! Envio Pasta! se encuentra en abandono legal.

2 Articuio 155.- E! registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cuaiquier tercero reaiizar,
sin su consentimiento, los siguientes actos:
(...)
d) usar en ei comerdo un signo identico o similar a la marca respecto de cuaiesquiera productos o servicios,
cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asodadon con el titular del registro. Tratandose del
uso de un signo identico para productos o servicios identicos se presumira que existe riesgo de conftjsion;
(...)

3 Senalo que elio es, debido a los maios acabados, el diseno y su proporcion, caracteDsticas de ios materiales
utilizados, forma de distribudon, informadon en el empaque, entre otros.
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Con fecha 30 de juiio den 2018, e! denunciado solicito que se reprograme una
aucfiencia de conciliacion.

MedEante proveldo de fecha 31 de julio de 2018, se declare rebelde al denunciado
debido a que no absolvio ei trasiado 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 unicamente
del denunciado a ia audiencia de conciliacion.

Con fecha 21 de agosto de 2018, Alberto Victor Rodriguez Carranza manifesto io
siguiente:
(i) Realize una compra de adaptadores para celular, en la pagina web

www.dhaate.com, de acuerdo a la publicacion que adjunta.
(s'i) En la imagen de dicha pagina, se observa que en los adaptadores no figura la

marca SAMSUNG.
(Hi) La compra que efectuo fue par adaptadores genericos, siendo que no estuvo

adquiriendo adaptadores de alguna marca en especlfico.
(iv) Tenia la intencion de exponer dichos argumentos en la audiencia de

conciliacion.
Adjunto captura de pantalia de la pagina web donde realize la compra.

Mediante Resolucion ? 4720-2018/CSD-INDECOPI de! 7 de setiembre de 2018,
la Comision de Signos Distintivos:

Primero: Declare FUNDADA ia denuncia par infraccion a los derechos de
Propiedad Industrial interpuesta contra Aiberto Victor Rodriguez Carranza,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 155 inciso d) de la Decision
486.
Seaundo: SANCIONO a Alberto Victor Rodriguez Carranza con una multa
equivalente a 1 UIT por la infraccion cometida.
Tercero: PROHIB16 a Alberto Victor Rodriguez Carranza ei uso del signo
infractor, para distinguir cargadores para celular de la clase 9 de la
Nomendatura Oficial.
Cuarto: Dispuso que Alberto Victor Rodriguez Carranza asuma el page de
las costas y costos incunridos por Samsung Electronics Co., Ltd.
Quinto: REMITO copia de los actuados pertinentes a la SUNAT.

La Comision considero lo siguiente:
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!nfracci6n de derechos de Propiedad Industrial
Determinadon del siano utilizado por el denunciado

(I) De lo senalado par la denunciante y los medios probatorios que presento4,
se determina que el denunciado importo de cargadores para ceiuiar de la
ciase 9 de !a Nomenclatura Oficial, identificados con el siguiente signo:

(Hi)

(IV)

Evaluacion del rjescjo de confusion
Los productos a los que estan referidos el signo objeto de cuestionamiento
y las marcas base de denuncia son algunos de (os mismos, y los signos
resultan ser semejantes entre st.
En tal sentido, se conflguran los actos previstos en ei literal d) del ariiiculo
155 de la Decision 486, correspond iendo declarar fundada la denuncia
form u lad a.
7"c/6n de /a sancion
Teniendo en cuenta la infraccion en la que incurre la denundada,
corresponde imponer sancion de multa y para graduar la misma se ha tenido
en cuenta lo siguiente:

El denundado importo 50 cargadores para celular, identificados con los
signos objeto de denuncia.
La probabilidad de detecdon de la infraccion es baja.
Los productos materia de denunda no fueron comisados.
No es posible detemninar el perjuicio que la presente infraccion pueda
haber generado.
No se cumplen ios requisitos establecidos para considerar al denundado
como reincidente.

4 La Comision de Signos Distintivos tuvo en cuenta los documentos adjuntados por ia denunciante consistentes
en:

Impresion de correos eiectronicos de fecha 20 de marzo de 2018, enviado par funcionario de Sunaf.0)
(ii)
(iii)
(iv)

impresion de consuita de envies postales -" Envio Postal ? 2018-1-EMS-003326.
Impresion de dos fotografias.
Memorandum ? 986-2018/GSF de fecha 5 dejunio de 2018.
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No existen elementos suficientes que permitan determinar que existio
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 infraccion par parte

del denunciado, corresponde prohibirle ei uso del signo infractor con relacion
a cargadores para celular de la clase 9 de la Nomendatura Oficiai.

(vii) De otro lado, respecto a !a destruccion de !os productos infractores solicitada
par la denunciante, cabe precisar que, en tanto no ha sido posible la
ejecucion de la medida cautelar de comiso de los mismos, no es posible
detenninareilo.

(viii) Finaimente, corresponde poner en conodmiento de la SUNAT la resolucion.
Costas y costos
(ix) Corresponde imponer al denunciado el page de las costas y costos en los

cuales ha incumdo Samsung Electronics Co., Ltd. en el presente
procedimiento.

Con fecha 28 de setiembre de 2018, Alberto Victor Rodriguez Carranza interpuso
recurso de apelacion manifestando lo siguiente:
(i) No se ha tornado en cuenta la foto que adjunto en su escrito del 21 de agosto

de 2018, en ia que puede apreciarse que los adaptadores y cargadores que
se ofreclan en la pagina web www.dhaate.com y que fueron comprados, no
tienen marca o logo alguno.

(ii) En tal sentido, de las fotos colgadas en la pagina web referida, no se aprecia
ninguna marca o logo, por lo que entendio que estaba adquiriendo dichos
productos tal como se mostraban.

(iii) La ciase 9 de la Nomenclatura Oficial se refiere a productos diversos.
(iv) Los productos no cuentan con marca o logo de Samsung.
(v) E! vendedor no cumplio con enviar los cargadores, adaptadores y otros, tal

.como se ofrecian en internet.

(vs) Actuo de buena fe, tal como lo indica la Resoiudon apaleada en su punto
3.2. Imposicion de sanciones.

Adjunto impresion de captura de pantalia de la pagina web www.dhQate.com, en la
que se aprecia que los productos ofrecidos no cuentan con marca o logotipo alguno.
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Mediante escrito defecha 17 de diciembre de 2018, Samsung Electronics Co., Ltd.
absolvio el traslado de la apelacion senaiando !o siguiente:
(f) Se ha demostrado que la mercaderia importada reproduce -de manera ilicita-

signos identicos a las marcas de SAMSUNG.
(il) Respecto de la clasificadon 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 solo se limita
a separar por clases un tipo de productos, permitiendo unificar el sistema de
clasificacion en la presentacion de solicitudes.

(in) Respecto a que el denundado no actuo con mala intencion, cabe precisar que,
a fin de evitar algun inconvenlente, este debio haber tornado las previsiones
necesarias, teniendo en cuenta que dichas contemplaciones no son tomadas
en cuenta por !a autoridad administrativa, en la medida que la responsabilidad
administrativa es naturaleza objetiva.

(iv) La multa impuesta no debe ser disminuida.

Mediante Resoludon ? 603-2019/TPI-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2019, la
Sala Espedalizada en PropEedad Intelectual declaro NULA la Resolucion ? 4720-
2018/CSD-INDECOPI de fecha 7 de setiembre de 2018 y, en consecuencia,
DEVOLV16 los actuados a la Primera Instancia. Considero que la Primera Instancia
omitio considerar en su analisis los argumentos expuestos por el denunciado en su
escrito del 21 de agosto de 2018.

Mediante Reso!uci6n ? 2608-2019/CSD-INDECOPI de fecha 7 de junio de 2019,
la Comision de Signos DEstintivos:

Primero: Declare FUNDADA la denuncia par 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 Decision
486.
Seaundo: SANCIONO a Alberto Victor Rodriguez Carranza con una multa
equivalente a 1 UIT por la infraccion cometida.
Tercero: PROHIB16 a Alberto Victor Rodriguez Carranza el uso del signo
infractor, para distinguir cargadores para celular de la ciase 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 Nacionai
de Aduanas y de Administracion Tributaria.

La Comision considero lo siguiente:
Infraccion de derechos de Propiedad Industnaf

Deterrmnacion del siQn_Q..ut|lizado por el denunciado
(x) De la evaluacion de los medios probatorios presentados5, asi como lo

alegado par ambas partes, se determina que el denunciado solicito la
importacion de cargadores para celular de ia clase 9 de la Nomenclatura
Oficial, identificados con el siguiente signo:

(xi)

Se precise que, de la captura de pantalla de la pagina web en la cuai el
denunciado realizo la compra, se advierte que dicho documento resulta
ilegible, por lo que no es posible tener certeza que estos productos sean
genericos y resuiten ios productos importados. Asimismo, de acuerdo a la
informacion brindada por la Sunat, los productos materia de importacion si
cuentan con el signo SAMSUNG.
Evaluacion del riesao de confusion
El signo objeto de cuestionamiento y las marcas base de oposicion se
encuentran referidos a algunos de ios 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:
> Documentadon presentada par la denunciante:

Impresion de correos eiectronicos de fecha 20 de marzo de 2018, enviado par fundonario de Sunat.
impresion de consulfa de envios postales - Envio Postal ? 2018-1-EMS-003326.
Impresion de dos fotografias.
Impresion de la consuifa del RUC ? 10105872181

> Documentadon presentada por ei denundado
Capfura de pantalla de la pagina web en donde habria comprado los productos importados.
Copia de ia constancia de asistencia a la audiends de concifiadon.

Asimismo, se tomo en consideracion io dispuesto en el Memorandum ? 986-2018/GSF de fecha 5 de junio
de 2018.
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(xii) En tal sentido, se configuran ios actos previstos en el iiteral d) del articulo
155 de la Decision 486, correspondiendo declarar fundada la denuncia
formulada.

!mposici6n de !a sancion
(xiii) 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 electronlco enviado por funcionario de la Sunat, se verifico la
existencia de 50 unidades de cargadores de celular.
La probabilidad de deteccion de la infraccion es baja.
Los productos materia de denuncia no fueron comisados.
No se curnplen con los requisites establecldos para considerar al
denunciado como reincidente.

(xiv) Se considera que el monto de la multa a imponer, a fin de que genere efectos
disuasivos, debe quedar establecido en 1 UIT.

Medidas defmitivas
(xv) En la medida que se ha verificado la existencia de una infraccion por parte

del denunciado, corresponde prohibirle el uso del signo infractor con re!aci6n
a cargadores para ceiular de ia clase 9 de ia Nomenclatura Ofidal.

(xvi) De otro lado, respecto a ia destruccion de los productos infractores solidtada
por la denunciante, cabe precisar que, en tanto no ha sido posib!e la
ejecudon de la medida cautelar de comiso de los mismos, no es posible
determinar el!o.

(xvii) Finalmente, corresponde poner en conocimiento de la SUNAT !a resolucion.
Costas y costos
(xviii) Corresponde imponer al denunciado el pago de las costas y costos en tos

cua!es ha incumdo Samsung Electronics Co., Ltd. en el presente
procedimiento.

Con fecha 12 dejulio de 2019, Alberto Victor Rodriguez Carranza interpuso recurso
de apelaclon manifestando lo siguiente:
(i) En la pagina web www.dhaate.com se ofrecfa en venta adaptadores y

cargadores genericos con las palabras "fast charge" (carga rapida), es decir,
no se especificaba marca alguna.

(ii) 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.

(iii) La captura de pantaila de !a pagina web en mencion y las fotograffas que
adjunto, acreditan que se trata de adaptadores y cargadores genericos, sin
marca alguna.

(iv) Ha sido sorprendido por el vendedor ya que este envio otro tipo de
mercadena, por !o que no ha actuado con intencion aiguna.

(v) Es un comerciante que se encuentra dentro de! Regimen Unico Simplificado
(RUS), lo cual se acredita con la copia del formulario y tributo
correspondiente al mes de mayo del 2019.

Adjunto impresion de captura de pantaila de la pagina web www.dhaate.com,
fotografias que corresponderian a los productos importados y copia del formuiario
denominado "Guia pago facil nuevo Regimen Unico Simplificado" y un voucher par
concepto de tribute RUS Categoria 1.

No obstante haber sido debidamente notificada, la denunciante no absolvi6 el
trasiado de la apeiacion.

II. QUESTION EN DISCUSION

La Sala Espedalizada 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 a!
denunciado.

III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. iniorme 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, confomne al modelo, que distingue, entre otros productos6,

6 Dicho registro fue otorgado tambien 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
catodicos; tubos de rayos catodicos, tubos fluorescentes de catodo frio;
condensadores; equipos de comunicacion para carros; camaras; cajas
registradoras; camaras fotograficas de carga acoplada; fiitros de coiores para
pantallas de cristal liquido; programas de computadoras, memorias de
computadoras; computadoras; convertidores para television por cable; bobinas
defiectoras; grabadoras de cassettes; reproductoras de discos compactos;
digitalizadores; tubes indicadores de descarga; bobinas desviadoras;
impresoras laser de inyeccion de tinta o matriciales; planchas electricas;
sistema de conmutacion electronica; tubes portavlsta e!ectr6nicos; aspiradoras
electricas; aparatos para mediciones electricas; pantallas electroluminiscentes;
pistolas electronicas; caiculadoras electronicas; nucleos de ferrita para
transfomnadores rotativos de grabadoras de video cassette; pantallas de tubo
piano; pantallas de emision de campo; filtros para filtrar ondas
electromagneticas; pistolas flash; transfomnadores de tiempo de retorno, vidrios
para tubes de imagen de television en colores, auricuiares; aparatos de a!ta
frecuencia; lectoras de tarjetas de identidad; circuitos integrados; inversores,
lentes opticos; pantallas de cristal liquido; rayos laser que no sean para uso
medico; reproductores de disco laser; parlantes; discos magneticos, blandos y
opticos y acdonadores de los mismos; blancos matridales para pantailas de
cristal llquido; monitores; tarjetas de identidad magneticas; cabies opticos;
reconocedores de caracteres opticos; fibras opticas; osciiografos; partes
piezoelectricas para comunicaciones; tarjetas de circuitos impresos; maquinas
fotocopiadoras; equipos de comunicadon portatiies; tubos de proyeccion;
paneles de plasma para pantallas; cristales de liquido polimero disperse; redes
o drcuitos de cristal iiquido poltmero; cristales liquidos de p!asma; obturadores
fotograficos; aparatos fototeiegraficos; moduladores de radio frecuencia;
radares, radios; equipos radio telefonicos; aparatos de control remote;
resistencias; semiconductores; sensores para medir pesos y verificar gases
proyectores de cristal liquido; humidificadores de onda supersonica; receptores
de transmision por satelite; aparatos verificadores para uso medico; aparatos
de television; matrices de pelicula delgada; transmisores de senales
electronicas; sintonizadores; aparatos telefonicos, tubos de vacio fluorescente
para pantalias; camaras de video; cintas de video, maquinas para juegos de
video y programas para juegos de video; grabadoras video cassette; wafers
(lonjas de siiicon); procesadores de texto; fototubos de la clase 9 de la
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Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado ? 8780, vigente hasta el 15 de
diciembre de 2023.

La marca de producto constituida par la denominacion SAMSUNG, conforme a)
modelo, que distingue radio, receptores, aparatos de television,
transfomnadores, resistencias, cables, grabadoras, video-tapes, caicuiadoras

electricas, tubes de vaclo, transistores y todos los productos de la ciase 9 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado ? 20644, vigente hasta el 26 de
abril de 2024.

2. Infraccion 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 Decision podra 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 Decision 486 establece que ei 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 identico o semejante sobre

productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos
vinculados a los servidos para los cuales esta se ha registrado; o sobre los
envases. envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

Articuio 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decision podra entabiar accion ante la
autoridad nacional competenfe contra cualquier persona que infrinja su derecho. Tambien podra actuar contra
quien ejecute actos que manifiesten ia Enminenda de una infracdon.
Si la tegisladon interna del Pais Miembro [o permite, la autoridad nadonal competente podra injciar de oficio,
!as acciones por infracdon previstas en dicha iegislacion.
En caso de cotituiaridad de un derecho, cualquiera de ios cotifulares podra entablar ia acdon contra una
infraccion sin, que sea necesario el consentimiento de los demas, salvo acuerdo en contrario entre los
cotituiares.
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b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despues de que se
hubiese aplicado o colocado sobre los productos para ios cuaies se ha
registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para ios
cuales esta se ha registrado; o sobre (os envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, ast como comercializar o detentar taies
materiales;

d) usar en e! comercio un signo identico o similar a !a marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tai uso pudiese causar confusion
o un riesgo de asociacion con e! titular de! registro. Tratandose del uso de
un signo identico para productos o servicios identicos se presumira que
existe riesgo de confusion;

e) usar en el comercio un signo identico o simiiar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servlcios, cuando el!o
pudiese causar al tituiar del registro un dano economico o comerciai injusto
por razon de una dllucion de la fuerza distintlva o del valor comercial o
publidtario de la marca, o par razon de un aprovecharniento injusto del
prestigio de la marca o de su tituiar;

f) usar publicamente un signo identico o similar a una marca notoriamente
conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una
dilucion de ia fuerza distintiva o del valor comercial o pubtidtario de !a marca,
o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Finalmente, ei ordenamiento legal vigente faculta a! tituiar de un derecho de
propiedad industrial a interponer una accion por violacion contra quien infrinja tales
derechos, agregando que precede tambien en caso que exista peligro inminente
que !os derechos del titular puedan ser conculcados.

3. Signo utilizado por el denunciado

La Primera Instancia detemnino, a partir de los medics probatorios y lo senalado por
ambas partes, que el denunciado importo cargadores para celular, identificados con
ei siguiente signo:
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SIGNOOBJETODECUESTIONAitfHENTC^

En su apeiacion, ei denunciado Alberto Victor Rodriguez Carranza senalo que en
[a pagina web (www.dhgate.com) en la cual realize la compra de los productos
importados, se ofrecian adaptadores y cargadores con las palabras "fast charge"
(carga rapi'da), sin especificar alguna marca registrada, esto es, correspondian a
adaptadores genericos. Adjunto captura de pantalia de la pagina web y fotografias
que corresponderian a los productos importados:

illiiiilllliJiiiIliillNl^i

Al respecto, de la revision de los medios probatorios presentados por el
denunciado, fa Sala considera que no existe certeza de que la descripcion
consignada en la captura de pantalla y las fotografias de cargadores que alli
aparecen corresponda necesariamente a los productos objeto de cuestionamiento.

r\
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En efecto, no se aprecia la existencia de una orden de compra generada por la
pagina web en mencion en la que se consigne la direccion o el nombre de!
destinatario o aiguna otra informadon que sirva de complemento para acreditar las
afirmadones del denunciado, por lo que corresponde desestimar dicho argumento.

A mayor abundamiento, se tuvo a ia 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 a! denunciado Alberto Victor Rodriguez
Carranza.

De otro lado, el denunclado indico que ha sido sorprendido por el vendedor, ya que
este envio otro tipo de mercaderia, par lo que no ha actuado con intencion a!guna.

En principio, respecto a la responsabilidad en el presente caso, la Sala conviene en
predsar que los dispositivos legales a aplicarse en los procedimientos
sancionadores de infraccion a los derechos de Propiedad Industrial, en su forma
procedimental, son los siguientes:

i. De caracter general, ei Texto Unico Ordenado de ia Ley ? 27444 - Ley de!
Procedimiento Administrativo General.

Dicho dispositivo en su articulo 248, inciso 10 establece que la potestad
sancionadora de todas las entidades esta regida adicionalmente por los
siguientes principios especiaies:

Artfcuio 248. Pn'nwios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

IQ.CulpabHfdad.- La responsabilidad administratlva es subjetiva, salvo los
casos en que por iey o decreto legislativo se disponga la responsabHidad
administrativa objetiva.
(...)

ii. De caracter especial, el Decreto Legislativo que apmeba DEsposiciones
Compiementarias a ia Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
que establece el Regimen Comun sobre Propledad Industrial - Decreto
Legislative ?1075.
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Dicho dispositivo, en el segundo parrafo del articulo 97, establece !o
siguiente:

Articulo 97. Actos de infraccion
(...)

La responsabifidad administrativa denvada de los actos de infraccion a los
derechos de propiedad industrial es objetiva.
(...)

En ese sentido, si bien de manera general se establece que la responsabilidad
administrativa es subjetiva, ia ley general establece una excepcion en !os cases que
mediante ley o decreto iegislativo se establezca !o contrario, lo cuai sucede en los
casos de infraccion a [os Derechos de Propiedad Industrial, que por norma especial
estabtece que la responsabilidad es de naturaleza objetiva. No se analiza si e!
infractor tuvo o no ia intencion de vulnerar tales derechos, por lo que para que se
configure una infraccion al derecho de Propiedad Industrial en base a marcas
registradas, basta que se realice un uso no autorizado de signos identicos o
similares a tales marcas, y que la importacion de productos se encuentre incluida
en el citado use. En consecuencia, Alberto Victor Rodriguez Carranza, es
objetivamente responsable de la importacion efectuada de los produtos incautados.

Finalmente, la copia dei formulario denominado "Guia pago facii nuevo Regimen
Unico SEmplificado" y un voucher por concepto de tribute RUS Categoria I, no resultan
ser medios probatorios idoneos que permitan desvirtuar !a 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 extreme.

4. Determinacion de las sanciones

4.1 Marcoleaa!

El articulo 120 del Decreto Legislative 1075 establece que, sin perjuicio de las
medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infraccion 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 ilfcito 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 bmtos perdbidos por la actividad
infractora.

Para efectos de la imposicion de !as sanciones, se debera tener en cuenta los
criterios estableddos en el artlculo 121 del citado Decreto Legislative, los cuales se
desarrollaran a continuacion:

a) Ei benefido ilicito real o potencial de la comislon de la infraccion;

El cual estara dado por !o que se dejo de pagar por obtener la autorizacion por
parte del titular de ia marca materia de la denuncia. A falta de dicha informacion,
esta Sala empleara como referenda el monto obtenido por e! infractor como
resultado de su conducta.

b) La probabilidad de deteccion de la infracdon

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

En este rubro se debe tener en cuenta el tipo de actividad desarrollada, la
promocion 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.
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c) La modalidad y el alcance del acto infractor

La ley preve diversos tipos o modalidades de conductas infractoras, las cuales
estan tipificadas en el articulo 155 de la Decision 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 explotacion de ia marca en el mercado (fabncacion y/o venta
de productos con !a 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 ia infraccion y ei tipo
de publico ai cual se dirigio. En efecto, no es posible sandonar de la misrna
forma a aquellas conductas que, por ejemplo, a) tuvieron un aicance
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.

d) Los efectos del acto Enfractor

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 (perdidas economicas), sino tambien al
publico consumidor, como seria el case par ejemplo de las faisificaciones de
marcas que distinguen productos farmaceuticos o alinnenticios. En ese
contexto, la sancion debe ser proporcionai a los efectos de la infracdon
cometida.

e) La duracion en el tiempo del acto infractor

El periodo durante el cua! se realizo ia infraccion tambien influye en la sancion,
toda vez que no seria justo sancionar par igual dos conductas que, aun
cuando tuviesen naturaleza similar, hubiesen tenido una duracion distinta.

f) La reincidencia en !a comision 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 notificadon de la resolucion que determino la existencia de la infraccion
pnmigenia.

La reincidencia es considerada una circunstancia agravante, por lo que la
sancion aplicable no debera ser menor que la sancion precedente, segun lo
dispuesto en el articulo 120 del Decreto Legislative) 1075.

g) La mala fe en !a comision del acto infractor

En este mbro, se debe evaluar si, de acuerdo a to que estabtece la legislacion
marcaria, han ocurrido hechos que demuestren o evidenden que la
denunciada actuo de mala fe al cometer el acto infractor.

Adicionalmente, a io indicado, la Sala considera que tambien podran tenerse en
consideracion los siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumplir la sancion,
la conducta procedimental y el principio de razonabilidad, aplicable este ultimo en
virtud de lo dispuesto en el articulo 248 del Texto Unico Ordenado de la Ley
? 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Genera! (Decreto Supremo
? 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. Ast, !a
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 solo sobre las personas naturaies o
empresas infractoras sino sobre el resto de agentes economicos del mercado. De no
existir un objetivo disuasivo e! actuar contraviniendo la Ley resultaria mas rentable
que cumplir las normas o asurnir la sancion.

A la Autoridad Ie corresponde no solo tutelar los derechos de propiedad industria!
sino tambien difundir ia importanda y el respeto de los mismos para el progreso
economico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposicion de la sancion se busca
directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

4.2 Determinacion de ia sancion

A efectos de determinar la sandon que corresponde imponer a la denunciada, se
tendran en cuenta ios criterios desarrollados en el numeral anterior, los mismos que
seran aplicados a! presente caso:
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® El beneficio ilicito real o potencial de la comision de la infraccion

Se ha verificado que el denundado importo 50 cargadores para celular con los
signos materia infracdon conforme a !a diligencia de inspeccion realizada; sin
embargo, de la revision del Envio Postal ? 2018-1-EMS-003326 no es posibie
determinar ei valor FOB de los productos identificados con los signos materia de
denuncia, por lo que no sera posible calcuiar el beneficio ilicito real o potencial de
ia 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 intervencion de la autoridad administrativa, quien mediante el correo
de alerta informo acerca de tal importacion.

* Sobre la modalidad v el alcance del acto infractor

La modalidad de la infracdon es por e! uso de signos susceptibles de generar riesgo
de confusion con las marcas que son base de !a denunda, en cuanto a su alcance
se ha tenido en cuenta que los productos en cuestion no fueron comisados.

® Sobre los efectos del acto infractor

En este punto se ha tenido en cuenta la afectacion a ios derechos de Propiedad
Industrial de la denunciante, ast como e! error al que habrian sido expuestos fos
consumicfores de haber adquirido tales productos en la creencia de que provenian
de la denunciante.

9 Sobre la duracion en el tiempo del acto infractor

Teniendo en cuenta la modalidad de !a infraccion materia de denuncia
(importacion), esta se agota en e! momento en que !a mercaderia ingresa a!
temtorio nadonal.
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® Sobre ia reinddenda en la comision de un acto infractor

En el presente caso no se cumplen los requisites establecidos en el articuto 248.3
literal e) del TUO de la Ley ? 274448, a fin de que el denunciado sea considerado
reincidente.

® Sobre la mala fe en la comision de! acto infractor

Conforme a lo senalado, se han verificado suficientes indicios para suponer
razonablemente que el denunciado conocia de la existencia de !a marca base de la
denuncia; por lo que, la presundon de buena fe ha quedado desvirtuada.

Par lo expuesto, si bien correspondena imponer una sandon mayor a la impuesta
por la Primera Instancia, cabe precisar que !a prohibidon del principio de no
reformatio in peius recogida en e! artlcuio 136-B del Decreto Legislative NQ 10759,
impide empeorar o desmejorar la situacion juridica de la recurrente a consecuencia
de su recurso -teniendo en cuenta que IQ denunciante no ha apelado la sancion
impuesta en Primera Instancia-, por lo que cuando el infractor sanclonado recurra o
impugne la resolucion adoptada, ia resolucion de los recursos que interponga no
podra determinar la imposidon de sanciones mas graves para ei sancionado.

En tal sentido, corresponde confirmar la sandon de multa equivaiente a 1 UIT
impuesta par la Comision de Signos Distintivos ai denunciado.

Articulo 248.- Principios de la potestad sandonadora administrativa La potestad sandonadora de todas las
entidades esta regida adidonalmente por ios siguientes principios especiaies:
(...)
3-RazonabilEdad.- Las autoridades deben prever que la comision de la conducta sandonabie no resulte mas

ventajosa para el infractor que cumplir las nomias infringidas o asumir la sancion. Sin embargo, !as
sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales ai incumplimiento calificado como infraccion,
observando los siguientes criterios que se senalan a efectos de su graduacion:
a) E! beneficio iiicito resuitante por la comision de la infraccion;
b) La probabilidad de deteccion de la Enfraccion;
c) La gravedad del dano al interns publico y/o bien juridico protegido;
d) El perjuicio economico causado;
e) La reincidenda, por ia comision de la misma infraccion dentro del plazo de un (1) ano desde que quedo
firme la resoiucion que sanciono la primera infraccion.
f) Las circunstancias de la comision de la infraccion; y
g) La existencEa o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

Articulo 136-B.- Prohibicion de refonna en peor
La resolucion de la segunda instanda administrativa no puede imponersanciones o medidas definitivas mas
graves para ei infractor que ias establecidas por la primera instanda administrativa, salvo que la parte
denundante tambi6n haya apelado o se haya adherido a la apelacion cuestionando tales materias

/t-SPi-01/01 20-22

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROT£CCl6N DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
CalfeDelaProsa104, San Borja, Lima 41 - Peril / Teff.: 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 Intefectual

RESOLUCION ? 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE W° 743847-2018/DSD

5. Medidas definjtjvas

De conformidad con el articulo 122 del Decreto Legislative 1075, sin perjuicio de la
sancion que se imponga por ia comision de un acto infractor, la autoridad nacional
competente podra dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas:
a) e! cese de !os actos que constituyen la infraccion;
b) el retire de ios circuitos comerciaies de los productos resuitantes de la infraccion,

inciuyendo los envases, embaiajes, etiquetas, material itnpreso o de publicidad
u otros materiales, ast como los materiales y medios que sirvieran para cometer
la infraccion;

c) la prohibicion de la importacion o de la exportacion de (os productos, materiales
o medios referidos en el literal b);

d) las medidas necesarias para evitar la continuacion o !a repeticion de la infraccion;
e) la destruccion de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o ei

cierre temporal o definitive del establedmiento del denunciado; o
f) el cierre temporal o definitive del estabiecimiento del denundado;
g) la publicacion de la resolucion que pone fin al procedimiento y su notificacion a

las personas interesadas, a costa del infractor.

Prohjbjcion 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 Oficiai.

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 Administracion Tributaria.

6. Costas v Costos del procedimiento

El articulo 126 del Decreto Legislative 1075, mod ificadopor el articulo 2 del Decreto
Legislativo ? 1309, establece que, solicitud de parte, la autoridad nacional
competente ordenara que la parte vencida asuma el page de costos y costas del
procedimiento en los que hubiera incumdo la otra parte o e! INDECOP1. 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 !os 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 incumdo ia
denunciante.

!V. RESOLUC16N DE LA SALA

Declarar INFUNDADO ei recurso de apelacion interpuesto por A!berto Victor
Rodriguez Carranza y, en consecuenda, CONFIRMAR la Resolucion N0 2608-
2019/CSD-INDECOPI defecha 7 dejunio de 2019 que:

Declare FUNDADA la denuncla par infraccion a los derechos de Propledad
Industrial interpuesta par Samsung Electronics Co., Ltd. contra Alberto Victor
Rodriguez Carranza.

- Sanciono al denundado Aiberto Victor Rodriguez Carranza con una multa
ascendente a 1 UIT.

- Prohibio a Alberto Victor Rodriguez Carranza ei usa de! signo infractor en forma
aislada o conjuntamente con otros elementos e independlentemente del color
empieado, para distinguir cargadores para celular de la clase 9 de la
Nomenclatura Oficial.

- ORDEN6 al denunciado ei pago de las costas y costos del procedimiento.
- Dispuso remitir copia de ios actuados a la Superintendencia Nacional de Aduanas

y de Adminlstracion Tributaria.

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

GONZALO FERRERO DIE2 CANSECO
Presidente de la SaBa Especializada en Propiedad Intelectual
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DENUNCIANTE ; HYUNDAI MOTOR COMPANY

DENUNCIADA : RETAIL TRADE PERU E.I.R.L.

Infraccion a los derechos de Propiedad Industrial

Lima,
S[L
..y^.'

1. 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 Peru E.I.R.L. (Peru), manifestando to siguiente:

i) Es tituiar de las siguientes marcas registradas, en base a la cual sustenta !a
presents denuncia:

1 Que distingue automoviles; camiones; remofques (vehicuios); furgonetas; transmisiones para vehiculos
terrestres; engranaje diferencial para vehicufos terrestres; ejes para vehiculos terrestres; embragues para
vehiculos ferrestres; volantes para automoviles y llantas para automoviles; compuertas de descarga para
vehicuios terrestres; bolsas de aire para automoviies; limpiaparabrisas; bodnas para automoviies; bombas
de aire para automoviles; portaequipaje para automovifes; aiarmas antirrobo para automoviles; aparatos
antirrobo para automoviles; puertas para automoviles; indicadores de direccion para automoviles;
dispositivos anti-reflejo para automoviles excepto piezas de aparatos de iluminadon; espejos retrovisores
para automoviles; parachoques para automoviles; carrocerias para automoviies; chasis para automovifes;
portaesquis para automoviies; compuerta levadiza y compuerta de descarga para automoviies; fundas para
asientos de automoviles; parabrisas para automoviles; asientos de seguridad para nines para vehicuios;
rack para llanta de repuesto para automoviles; asientos para automoviles; estribos para automoviies;
pamlias para automoviles; aros para ilantas de automoviies; protectores de soi adaptados para automoviles;
ventanas para automoviies; cadenas para automoviles; barras de torsion para automoviies; capota para
automoviles; aiarmas de reversa para automoviles; tapabarros para aufomoviles; reposa cabeza para
asientos de automoviles; dnfurones de seguridad para asientos de automoviles; confrapesos para llanfas
de automoviles; radio para IIantas de automoviies; bandas de rodamiento para IIantas recauchutadas;
tapones para arcs de ilantas de automoviies; amortiguadores de suspension para vehicufos; dispositivos
de frenado para vehiculos; motores a gasoiina para vehiculos terrestres; furbinas de gas para vehiculos
terrestres; turbinas de aire para vehicuios terrestres; motores diesei para vehiculos terrestres; motores a
reacdon dinamica para vehiculos terrestres; turbinas hidraulicas para vehiculos terrestres; motores de aire
comprimido para vehiculos terrestres; motores a reaccion para vehiculos terresfres; motores a vapor para
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vehiculos terrestres; turbinas a vapor para vehiculos terrestres; mecanismos de propulsion para vehiculos
terrestres; motores turborreactores para vehiculos terrestres; motores turbohelice para vehiculos terrestres;
turbinas para vehiculos terrestres; motores de automoviles; engranajes para vehiculos terrestres; cojinetes
para vehiculos terrestres; acoplamientos para vehicuios ferrestres; motores para vehfculos terrestres

2 Que distingue carros para pasajeros, carros deportivos, omnibuses, ambulandas, motores para buses,
camiones, motores de combustion interna para vehicuios terrestres, carrocerias para automoviles,

parachoques para vehiculos, chasis para vehiculos, medas para vehicuios, partes y accesorios (no
incluidos en otras dases) para todos ios productos antes mendonados.

3 Que distingue automoviles, carros de pasajeros, furgones, camiones iigeros, camionetas, autobuses,

carros de carrera, vehicuios frigorificos, autos deportivos, motores de automovil, parachoques para
automoviles, parabrisas, limpiaparabnsas, asientos para automoviles, ruedas de automoviies, capotas para
automoviles, boisas de aire (dispositivos de seguridad para aufomoviies), cubiertas de neumatico para
automoviies, cinturones de seguridad para automoviles, bocinas para automoviles, espejos retrovisores
para automoviies, puertas para automoviles, indicadores de direccion para automoviles, carrocenas de
automoviles, fundas de asiento para automoviies, mecanismos de transmision para vehiculos terrestres,
cojinetes para vehiculos terrestres, correas de caucho para transmisiones de vehiculos terrestres,
embragues para vehicuios terrestres

4 Que distingue:

En la clase 7: Compresoras de aire; balance de ejes para motor; fajas para motor; faj'as para maquinas;
fajas de transmision para maquinas; fajas de distribucion para motores; faj'as de distribucion para maquinas;
fajas de distribucion para motores; fejas de ventiladores para motores; fajas de distribucion para motores
de vehiculos terrestres; ventiladores operados de potencia (maquinas); fueiles [partes estructurales de
maquinasj; maquinas herramientas; herramientas [partes estructurales de maquinas]; eje de ievas (partes
estructurales de maquinas); frascos para motores de automovEles (partes de motor); cartouradores;
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convertidores catalicos; inyectores para mofores; inyectores de combustible para motores de combustion
intema; motores (excepto motores para vehiculos terrestres), compresores como partes estructurales de
maquinas; bieias para motores; bombas para enfriamiento de motores; mecanismos de contro! para
maquinas y motores; ventiladores para motores; ciguenales; monobioques 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); valvulas para recirculacion de gases de escape para motores (partes de motores);
resilentes para montaje de motores (partes de motores); fuberias de escape para motores vehiculares;
valvulas de escape para motores vehicuiares terresfres; voiantes de maquina (partes estrucfuraies de
maquinas); fiftros de combustibie (partes de motor); fHtros de combustibie (partes estructurales de
maquinas); bombas de inyecdon de combustibie para motores; inyectores de combustibie para motores de
combustion intema; bombas de combustibie para motores vehiculares terrestres; poieas [partes
estructurales de maquinas]; bombas [maquina]; bujia incandescente para motores diesel; templador (parte
estructurai de maquina); tempiador de potea (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]; vaivula 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 admision para
motores de combustion interns (partes de motores); multiple de escape para motores (partes de motores);
multiples de admision para motores (partes de motores); maquinas mezcladora de gas; mezdador de
combustible (partes de motores); tube silendador para motores; bombas de aceite para motores vehiculares
terrestres; valvuias de venfiiacion de carter posifivo para motores; pistones [partes estructurales de
maquinas y/o partes de motoresj; anilios de piston; radiadores [enfriamiento] para motores; cubierta de
radiador para maquinas y motores; balancin de valvutas para motores; balancin de valvulas para maquinas;
reguladores de holgura de balancines para motoresy maquinas; bujias para motores de combustion intema;
cables de bujias para motores de combustion interna; arrancadores de motores y maquinas; tensores para
maquinas y motores; cuerpos de aceierador para motores y maquinas; pernos de sincronizacion (partes
estructuraies de maquinas y partes de motores); covertores del pemo de sindronizadon (partes
estructurales de maquinas y/o partes de motor); amortiguador de montaje de transmision para maquinas y
motores; turbocargadores (partes estructurales de maquinas); valvulas [partes estructuraies de maquinas];
vaporizadores (parte estructural de maquinas y/o parte de motor); separadores de agua; actuadores
lineales; actuadores hidraulicos para valvulas; actuadores neumaticos para vaivufas; filtros de aire [partes
de de motor]; condensadores enfriados de aire; filtros de aire para motores automotrices; moides de forjado
para automoviles; reguladores [partes estructurales de maquinas]; enfriadores de aceite (partes
estructurales de maquinas y/o partes de motores); fiitros de aceite (partes estructuraies de maquinas y/o
partes de motores); motores para ventiiadores de aire acondidonado; ventilador de enfriamiento para
condensador de gas en motores (que no sean repuestos de maquinas); poleas para compresores de aire
acondidonado para automoviles.

En la clase 12: Sistema de antibloqueo de frenos para automoviles [ABS]; partes estructurales de
automoviies; pecfales de aceleradon para automoviles; bolsas de aire para automoviles; brazo$ para
vehfcuios; ceniceros para vehiculos; convertidores de torque para automoviles; alarmas anti-robos para
vehiculos; carter ATA para aufomoviies; cuerpos de valvula ATA para automoviles; ejes para vehiculos;
ejes portadores para automoviles; aloJamEento de ej'es para automoviles; nudiilos de ejes para automoviles;
juntas de boia para aufomoviles; cojinetes de eje para vehicuios terrestres; cojinetes de ruedas para
vehiculos terrestres; dnturones de seguridad para asientos de automoviles; frenos para automoviies;
servofreno para automoviles; discos de frenos para automoviles; tambores de frenos para vehicuios;
ciiindros de freno para vehiculos; pastiilas de frenos para automoviles; pedates de freno para vehiculos;
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zapatos de freno para vehiculos; forros de frenos para automoviles; cubierta de parachoques para
automoviles; parachoques absorbores de energia para automoviies; guardas de parachoques para
automoviies; parachoques de labio para automoviles; molduras para parachoques de automoviles;
parachoques para automoviies; cabinas para automoviles; pinza de freno; tapa de montaje de dlindros para
automoviles; covertores para automoviles [conformado]; consola centra! para automoviles; marcos de
chasis para automoviles; asientos infantiies para vehiculos; refuerzo de embrague para automoviles; cables
de embrague para automoviles; covertor de embrague para automoviles; discos de embrague para
automoviles; alojamiento de embrague para automoviles; cilindros master de embrague para automovites;
pedales de embrague para vehiculos terrestres; cilindros de potencia para embragues de aufomoviles;
liberadores de dlindros de embragues para automovites; horquillas de embrague para automoviles; diindros
esciavos concentricos para automoviles; consola apoya brazos para automoviles; embrague para
ventiladores de enfriamiento para vehiculos terrestres; acopiamienfo para vehiculos terrestres; capucha de
barra cruzada para automoviles; covertores superiores de capucha para automoviles; almohadillas de
cheque para vehicuios; travesanos de automoviles; juntas de velocidad constante para automoviies;
cubierta para camiones; portadores diferenciaies para automoviles; funda diferendai para automoviles;
covertor de disco y embrague para automoviles; sellos de disco de embrague para automoviles; manijas de
puerta de automoviies; peldano para puerta de automovil; visera de puerta para automovil; barras de
acoplamiento para automoviles; motores de automoviles; covertores para motor de automoviles; gomas de
montaje de motor para automoviles; motor bajo cubierta para automoviles; guards tango bajo cubierta para
automovites; consolas de piso para automoviles; tapas para tanques de vehiculos a gas; puertas para
tanques de gas; tanques de combustibles para vehicuios; engranajes para vehicuios terrestres; vidrios
moldeados para automoviles; guanteras para vehicuios; forros de cabeza para automoviles; reposacabezas
para asientos de vehiculos; aimohadilias aislantes del capo para automoviies; muelles de iaminas para
suspension de vehfcuios terrestres; palancas para automoviles; seguros contra-robo para usar en timon
para automoviles; instalacion electrica antirrobo para vehlcuios; guarda tangos; embrague de sobre
velocidad para automoviles; cuerpo de paneles para vehicuios; puertas de panel para vehiculos terrestres;
frenos de parqueo para automoviies; pilares para automoviles; planetarios para automoviles; sellos de
potenda para direccion de automoviies; mecanismos de transmision para vehicuios terrestres; motores para
ventanas eiectricas de vehiculos terrestres; ejes de propulsion para automoviles; parrilias de radiador para
automovEles; espejos para uso en vehiculos; espejos retro visores; reservorios para vehiculos terrestres;
tanque reservorio para vehiculos terrestres; porta equipajes superior para vehtculos; paneles de techo para
vehiculos terrestres; estante de techo para automoviies; cojin de jebe para suspension de rueda para
automoviies; asientos de automoviles; organizadores de asientos posterior especialmente adaptado para
usar en carros; cinturones de seguridad para asientos de vehiculos; protector de asientos de automoviles;
cojines para asientos de autom6vi[es; alarmas de seguridad para vehicuios; ames de seguridad para
asientos de vehicuio; eje cardanico para vehiculo; ejes de transmision para vehiculos terrestres;
absorbedores de impactos para automoviles; ajustador de tension para frenos en vehiculos; ilanta de
repuesto para vehicuios; aierones para vehfculos; resortes de suspension para vehiculos; resortes
absorbedores de impactos para vehicuios; barras de esfabilizacion de suspension para vehiculos terrestres;
engranaj'es de direccion para vehiculos terrestres; variilaje de direccion para vehfculos terrestres; timones
de direccion de automoviles; coiumnas de timones de direccion; ejes de timones para automoviles; techo
solar para automoviies; para so! para automoviles; estabiiizadores de depos'rto de admision de aire para
motores de automoviles; ventana de vidrio sin acabar para vehfcuios; plataformas eievadoras [partes de
vehiculos terrestres]; llantas; convertidores de torque para vehiculos terrestres; barras de remoique para
vehiculos; orugas de goma para automoviles; transmisiones para vehicutos terrestres; Juntas universales
para vehicuios terrestres; valvulas soienoides para vehicuios terrestres; vaivuias de freno para automoviles;
vaivulas de expansion para automoviles; desempanadores para vehiculos terrestres; llantas de
automoviles; dlindros de frenos para vehiculos; covertor de meda para vehiculos terrestres; cilindros de
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if) Ha tornado conocimiento de que la denunciada ha importado, mediante DAM
? 118-2019-10-099076-00, sin la debida autorizacion, filtros de aire con
signos semejantes a sus marcas registradas.

Hi) Solicita que se realice una diligencia de inspeccion, se dicte medida cauteiar
de inmovilizacion, cese de uso y comiso; se imponga una sancion 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 soiicitud de sus
medidas cautelares en el articulo 245 de la Decision 4865.

Adjunto medios probatorios con ia finalidad de acreditar sus argumentos.

Mecfiante Resolucion defecha 18 de marzo de 2019, la Secretaria Tecnica de la
Comision de Signos Distintivos dispuso, entre otros aspectos, practicar
inspeccion en el lugar senalado por la denunciante y dicto las medidas cauteiares
de inmovilizacion, cese de uso y comiso.

Con fecha 12 de abril de 2019, se llevo a cabo ia diligencia de inspeccion,
verificandose fa existencia de los productos materia de denuncia. Asimismo, se

rueda para vehicuios terrestres; guardas de rueda para automoviles; cubos de ruedas para automoviles;
tapas para cubos de ruedas para automoviles; ventanas para vehicuios; foberas para lavador de parabrisas;
hoj'as de iimpieza de parabrisas; motor para iimpiador de parabrisas; brazo del motor iimpia parabrisas;
tapiceria de grano de madera para vehiculos; tabieros de instrumentos electronicos para automoviies;
aiamnas de respaido para vehiculos; claxons.

Decision 486
Articufo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cuaiquier tercero
realizar, sin su consenfimiento, ios siguientes actos:
a) apiicar o colocar la marca o un signo distintivo identico o semejante sobre productos para los cuales
se ha registrado fa marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuaies esta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embaiajes o acondicionamientos de tales productos;
(...)

d) usar en ei comercio un signo identico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o
servidos, cuando tai uso pudiese causar confusion o un riesgo de asodacion con el tituiar del registro.
Trafandose del uso de un signo identico para productos o sen/icios identicos se presumira que existe
riesgo de confusion;
(...).

Articulo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acdon por infracdon podra pedir a ia autoridad nacional
competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objefo de impedir la comision de la
infraccion, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la accion

o el resarcimiento de ios danos y perjuidos. Las medidas cautelares podran pedirse antes de iniciar la
acdon, conjunfamente con eila o con posterioridad a su inicio.
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hicieron efectivas las medidas cautelares de cese de uso y el comiso de los
productos en cuestion6.

Con fecha 22 de abril de 2019, Retail Trade Peru E.i.R.L. absolvio el trasiado de
!a denuncia interpuesta, senalando que:

Ha tornado conocimiento con ia diiigencia de inspeccion que se encontro
mercaderia identiflcada con las marcas KIA y HYUNDAi.
No ha apelado las medidas cauteiares dictadas, es mas se ha allanado a lo
dispuesto por Indecopi
Es 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.
Solidta que se tenga en cuenta su conducta, considerando su allanamiento y
que fue un error de su proveedor.

Mediante Resoludon N0 2761-2019/CSD-INDECOPI de fecha 19 de junio de
2019, la Comision de Signos Distintivos:
Primero: Declare INFUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de
Propiedad Industrial interpuesta par Hyundai Motor Company contra Retail Trade
Peru E.I.R.L, con relacion a las conductas que vulneran lo dispuesto en el iiterai
a) del artlculo 155 de ia Decision 486.
Sequndo: Declare FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de
Propiedad Industrial interpuesta par 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 Decision 486.
Tercero: SANCION6 a Retail Trade Pem E.I.R.L. con una muita equivalente a 7
UIT.
Cuarto: PROHIBIO a Retail Trade Peru E.i.R.L. el uso de ios signos infractores,
para filtros de aire.
Quinto: DEspuso el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados con
motive del presente procedimiento.
Sexto: DISPUSO que Retail Trade Peru E.l.R.L. asuma el pago de las costas y
costos incurridos par Hyundai Motor Company.
La Comision considero lo siguiente:
> infraccion de derechos de propiedad industrial

6 Conforme se apreda en el Acta de Enspecdon e incautadon de fecha 12 de abril de 2019, se comisaron:
2 500 filtros de aire; identificados con !os signos objeto de cuestionamiento (foj'as 93-100).
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De la valoracion conjunta de !os medios probatorios obrantes en autos, se
concluye que ia denunciada importo fiitros de aire identiflcados con los
siguientes signos:

iSlGNOSOBJETO^DEi
CUESTiONAMIENTOl

> Aplicacion del literal a) del articulo 155 de la Decision 486
Si bien los productos materia de denuncia consignan el signo objeto de
Question am iento, no se ha acreditado que la imputada haya sido quien aplico
o coloco dicha marca en el producto, principalmente debido a que en los
mismos no se incluye alguna referenda que ia vincule con la conducta
estabiecida en el literal anaiizado.
Par 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
Decision 486, por to que corresponde declarar INFUNDADA la denuncia en
este extreme.

> Aplicacion del literal d) del articulo 155 de la Declsi6n_486 - Evaluacion
del riesflo de c_onfusi6ii
Respectg_de la maLca reaistrada con Certificado N015796
Si bien existe vinculacion entre los productos que distinguen ios signos bajo
analisis, dado que no existen semejanzas entre los mismos, los signos bajo
analisis no resultan confundibies entre si.
Respecto de las marcas reaistradas con Certificado ? 180361, ? 106626 v
? 172809
Dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los
signos en comparacion, asi como las semejanzas existentes entre ios
mismos, estos resultan confundibles.
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Por las consideraciones expuestas, se acredita que la denunciada ha
infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante,
configurandose los actos prevlstos en el literal d) del articulo 155 de la
Decision 486.

> imjxislclon dejasancion
La Comision considero que ei rrionto de la multa a imponer, a fin de que
genere efectos disuasivos, debe quedar estabieddo en 7 UIT.

> Respecto a las medidas definitivas
En ia medida que se ha verificado ia existencia de infracdon por parte de la
denunciada, corresponde prohibirle e! uso de los signos infractores, con
relacion a filtros de aire.

> Costas v costos soIEcitada por Hvundai IVIotor Connpanv
Considero que !a denunciada ha utilizado signos semejantes a las marcas
base de denuncia, par lo que con-esponde imponerle el page de las costas y
costos en !os cua!es ha incurrido Hyundai Motor Company

Con fecha 19 de Julio de 2019, Retail Trade Peru E.I.R.L interpuso recurso de
apelacion, manifestando lo siguiente:

Su empresa cornete un error al importarmercaderia identificada con la marca
registrada HYUNDAI, pero estos corresponden en su totalidad a filtros de
aire, los cuales se encuentran incluidos en !a clase 7 de la Nomenclatura
Oficial, mas no en la clase 12 de !a Nomenclatura Oficial.
No es posible vincular productos que se encuentran en distintas dases de la
Nomenclatura OficiaL
Soio 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 ciases.
De las marcas base de denuncia solo una de eilas 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 Oficia!.
No cuestiona la cantidad de productos importados, es mas en sus alegatos
acepto haber cometido la infraccion por el error de su proveedor. Sin embargo
solicita que la Sala tome en cuenta el valor de los productos importados, el
cua! no llega ni a la cuarta parte dei valor de un producto nacional, al ser chino
y/o alternativo.
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La conducta tipificada en el literal d) del artfculo 155 de ia Decision 486, no
se [lego a consumar en su totalidad, toda vez que !os productos importados
no fueron comerdalizados, debido a que fueron comisados.
No tuvo la intencion de realizar !a infraccion cometida, toda vez que e! error
fue de su proveedor en ei extranjero.

No obstante haber sido debidamente notificada, la denunciante, Hyundai Motor
Company, no absolvio el traslado de la apelacion interpuesta.

II. CUESTI6N EN DISCUSION

La Sala Especlalizada en Propiedad Intelectual debera determinarsi Retail Trade
Peru E.I.R.L. ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Hyundai
Motor Company y, de ser el caso, las sandones a imponer.

III. ANALISIS DE LA CUEST16N EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

> Hyundai Motor Company (Republica de Corea) es titular de las siguientes
marcas:

7 Ver nota 1.

8 Ver nota 2.
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1728099
newTHmKinc. new POSSIS!L!T[ES.

12

1579610 7 y 12

2. Cuestiones Previas

Extremos apelados

Mediante Resolucion ? 2761-2019/CSD-INDECOPI de fecha 19 de junio de
2019, la Comision de Signos Distintivos:
Primero: Deciaro INFUNDADA la denuncia por infracdon de derechos de
Propiedad Industrial interpuesta par Hyundal Motor Company contra Retail Trade
Peru E.I.R.L, con reiacion a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal
a) del articulo 155 de la Decision 486.
Sequndo: Declare FUNDADA !a denuncia por infraccion de derechos de
Propiedad Industrial interpuesta por Hyundai Motor Company contra Retail Trade
Peru E.I.R.L, con relacion a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal
d) del articulo 155 de la Decision 486.
Tercero: SANCION6 a Retail Trade Peru E.I.R.L. con una multa equivaiente a 7
UIT
Cuarfco: PROHIBIO a Retail Trade Peru E.I.R.L. el uso de los signos infractores,
para filtros de aire.
Quinto: Dispuso el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados con
motive del presents procedimiento.
Sexto: DISPUSO que Retail Trade Peru E.I.R.L. asuma e! pago de las costas y
costos incurridos por Hyundai Motor Company.

9 Ver nota 3.

10 Ver nota 4.
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En el recurso de apelacion presentado por la denunciada se advierte que sue
argumentos se encuentran orientados a cuestionar la vinculacion existente entre
los filtros de aire de la clase 7 de la Nomenciatura Oficiai y los productos que
identifican las marcas registradas base de denuncia en la clase 12 de la
Nomenciatura Oficial, ast como el monto de la multa impuesta par la Primera
Instancia.

En consecuencia, corresponde que ia Sala se pronuncie sobre la presunta
infracdon, con reiacion 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 unponer a denunciada; por lo tanto, el extremo que declare INFUNDADA
la denuncia par infraccion de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por
Hyundai Motor Company contra Retaii Trade Peru E.I.R.L, con relacion a las
conductas que vulneran io dispuesto en el literal a) del arttculo 155 de la Decision
486, ha quedado consentido y no corresponde a la Saia pronunciarse a!
respecto.

Actos comprendidos dentro del concepto "uso en el comercio"

En su recurso de apelacion la denunciada senalo que la conducta tipificada en
el literal d) del artlculo 155 de !a Decision 486, no se llego a consumar en su
totaiidad, toda vez que los productos importados no fueron comercializados,
debido a que fueron comisados.

Por un lado, corresponde precisar que [os actos comprendidos dentro dei
concepto "uso en ef comercio", ha sido materia de la Interpretacion Prejudiciai
del articulo 155 literal d) de la Decision 486 realizada por el Tribunal Andino de
Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso ? 339-IP-201511, en la cuai se
senala lo siguiente:

"Los actos de importacion estan comprendidos en el concepto de "uso en e!
comerdo", pues !a importacion permite que /os bienes extranjeros ingresen a!
temtorio naciona! de conformidad con los diferentes regimenes establecidos
para el efecto, dentro de los cuales se encuentra el de importacion definitiva,

Gaceta Oficial Acuerdo de Cartagena ? 2814 del 28 de setiembre de 2016.
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a traves del cual los productos importados pueden circular Hbremente y, en
consecuencia, participar en el comercio interno.

En este orden de ideas, es claro que /o actos de importacion tienen que ver
con elmercado yporconsiguiente se adecuan a!supuesto previsto en el literal
d) del artfculo 155 de fa Decision 486."

Por lo expuesto, se advierte que el acto de solicitar la introduccion flsica de
mercanclas de procedencia extranjera al territorio nacional12 efectuado por !a
denunciada, se encuentra comprendido dentro de! ambito de aplicadon del
arttculo 155 inciso d) de !a Decision 486.

Responsabilidad obietiva de los actos dejnfraccion en materia de Prooiedad
Industrial

En su recurso de apelacion la denunciada manifesto que no tuvo la intencion de
reaiizar la infraccion cometida, toda vez que e! error fue de su proveecfor en el
extranjero.

Al respecto, corresponde senalar que la aplicacion de la normativa en materia de
Propiedad Industrial alcanza unicamente a los actos realizados en el territorio
nacional13.

Por otro lado, en los casos de Infraccion a [os Derechos de Propiedad Industrial
ia responsabilidad administrativa es objetiva, es decir no se analiza si el infractor

12 Decision ? 671. Armonizadon de Regimenes Aduaneros.
Articulo 1.- Ambito de aplicacion. -
(...) Importacion. - Introduccion fisica de mercancias de procedencia extranjera al temtorio aduanero
comunitario. Tambien se considera importadon a Ea introduccion de mercanoas procedentes de
zona franca a! resto de! temtorio aduanero comunitario en ios terminos previstos en esta Decision
(...).

13 Decreto Legislative ? 1075
Articulo 97.- Actos de infracdon.
Constituyen actos de infraccion todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial
reconocidos en la iegisiadon vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional.
La responsabilidad administrativa derivada de las actos de infracdon a los derechos de propiedad industrial
es objetiva
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tuvo o no la intencion de vuinerar tales derechos, siendo unicamente necesario
constatar la realizacion de !a alguna de las conductas tipificadas por la ley como
actividades infractoras.

2. Infraccion a los derechos de ProDiedad Industrial

El articulo 238 de la Decision 48614 establece que el titular de un derecho
protegido en virtud de dicha Decision podra 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 inminenda
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 ia marca o un signo distintivo identico o sernejante sobre

productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos
vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre
ios envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despues de que se
hubiese apiicado o colocado sobre los productos para ios cuaies se ha
registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para
los cuafes esta 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 identico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar

14 Articuio 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decision podra entablar accion ante la
autoridad nacional competente contra cualquier persona que inftinja su derecho. Tambien podra actuar
contra quien ejecute actos que manifiesfen la inminenda de una infracdon.
Si ta legisiadon interna dei Pais Miembro io pemnite, la autoridad nacional competente podra iniciar de
oficio, las acdones par infracdon previstas en dicha iegislacion.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de ios cotitulares podra entabisr la accion contra una
Enfraccion sin, que sea necesario el consentimiento de ios demas, salvo acuerdo en contrario enfre ios
cotituiares.
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confusion o un riesgo de asoclacion con el titular del registro. Tratandose
de! uso de un signo identico para productos o sen/icios identicos se
presumira que existe riesgo de confusion;
usar en el comerdo un signo identico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello
pudiese causar ai titular dei registro un dano economico o comercial
injusto por razon de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o por razon de un aprovechamiento
injusto de! prestigio de la marca o de su titular;
usar publlcamente un signo Identico o similar a una marca notoriamente
conodda, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una
diiucion 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 accion por violacion contra quien infrinja
tales derechos, agregando que precede tambien en caso que exista peligro
inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.

3. Prindpio de especialidad

En su recurso de apelacion la denunciada manifesto que no es posible vincuiar
productos que se encuentra en distintas dases de la Nomenclatura Oflcial.

Ai 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 !as clases de !a 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 Clasificadon Internacional un caracter meramente
referenda!.
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Asi, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de
la Nomenclatura Oficiai no sean similares y, a su vez, que productos o servicios
de ciases diferentes sean simiiares. En tal sentido, para determinar si existe
riesgo de confusion, lo relevante es determinar si los productos o servicios son
similares segun su naturaieza, finaiidad, canales de comerciallzacion o publico
consumidor al que estan dirigidos.

4. Sianos utilizados por la denunciada

La Primera Instanda determino que la denunciada importo filtros de aire
identificados con los siguientes signos:

|SIGNOS^OBJE"r©tDEj
^CUESTIONAMlENm

Cabe mencionarque lo anterior no ha sido cuestionado par la denunciada, antes
bien, esta ultima reconocio el uso de ios signos en mencion; sin embargo, precise
que solo ha vulnerado el derecho de !a denundante, 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.

A! respecto corresponde senalar que la marca a la que hace referenda la
denunciada es la registrada con Certificado Multiclase N015796, la cual distingue
productos de la clase 7 y 12 de la Nomenclatura Oficial. Sin embargo, es
necesario precisar que la Primera Instancia manifesto que !a referida marca no
resulta confundible con !os signos objeto de cuestionamiento.

En ese sentido, unicamente Ie corresponde a la Sala evaluar la posibilidad de
riesgo de confusion respecto de las marcas registradas con Certificado ?
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180361, ? 106626 y ? 172809 que identifican productos en la clase 12 de !a
Nomenclatura Oficial con los signos objeto de cuestionamiento que se refieren a
filtros de aire de la clase 7 de la Nomenciatura Oficia!.

5. Detenninacion de! riesao de confusion

La Decision 486 establece literalmente el riesgo de confusion como parametro
para fijar !os limites de la dimension negativa del derecho de exciusiva de !a
marca15

Con relacion a la figura del riesgo de confusion, cabe referirse a la interpretacion
prejudicial del articulo 136 indso a) de la Decision 48616 realizada porel Tribunal
de Justicia de ia Comunidad Andina en el Proceso ? 198-IP-201517, en la cuai
se afirma que "Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser
suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusion con
otras marcas debldamente registradas que gozan de ia proteccion legal
concedida a traves del acto de registro y del derecho que de ei se desprende,
consistente en hacer uso de ellas con exclusividad".

En dicha interpretacion prejudicial se senala asimismo que:

"Segun la Nomnativa Comunitaria Andina no es registrabie un signo confundible
ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaria contra
e! interes del titular de la marca anteriomnente registrada y el de los
consumidores. La prohibicion de registro de signos confundibles contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparenda, para
que el consumidor no sea objeto de enganos que Ie lleven a incumr en error al
realizar la eleccion de !os productos que desea adquirir".

15 Articulo 136.- "No podran registrarse como marcas aqueilos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solidtada para registro o registrada por un

tercero, para !os mismos productos o servicios, o para productos o sen/icios respecto de los cuales
e! usa de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asodacion; (...)".

16Vernota15.

17 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 3269 del 12 de abril de 2018.
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La Sa!a considera que el riesgo de confusion debe analizarse teniendo en cuenta
la interrelacion 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 conexion competitiva de productos o
servicios, results irrelevante tanto la similitud de ios signos como su distintividad.

En la interrelacion de estos elementos se determina ei riesgo de confusion. Asi,
puede ser que ante marcas identicas, 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 otro iado, ante productos o
sen/icios identicos, cualquier simiiitud 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 conexion competitiva entre
los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusion, si la marca
registrada anterior es muy debil, par lo que cuenta con una proteccion limitada.

5.1 Respecto de los productos

En el presente case, se advierte que ios 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 ? 180361, ? 106626 y ? 172809
Identifican, entre otros, motores para vehiculos terrestres / motores de
combustion intema para vehiculos terrestres / motores de automovil,
respectivamente.

Al respecto se advierte que los filtros de aire se encuentran vinculados con los
motores para vehiculos terrestres / motores de combustion interns 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 relacion de complementariedad entre st. Es mas, 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 par las mismas empresas y encontrarse dirigidos al mismo
publico consumidor.
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5.2 Exam_en_CQmparatlvo

Si bien corresponderia evaluar si los signos objeto de cuestionamiento son
similares con las marcas registradas con Certificado ? 180361, ? 106626 y ?
172809, dicho aspecto no ha sido cuestionado par ia denunciada, por to que no
corresponde a la Sala realizar el analisis senalado, dejando firme lo resuefto por
la Primera Instancia en este extreme.

Teniendo en cuenta lo senalado en el parrafo precedente, la denunciada incurre
en infraccion a los derechos de Propiedad Industrial de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 155 inciso d) de la Decision 486.

6. Determjnacion de las sanciones por la infraccion a los derechos de Prooiedad
Industrial de la denunciante

6.1 Marcojegal

El artfculo 120 del Decreto Legislative 1075 establece que, sin perjuicio de las
medidas que se dicten a fin de que cesen ios actos de infraccion o para evitar
que estos se produzcan, se podran imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestacion
b) Multa

Asimismo, dispone que las multas que la autoridad nadonal competente podra
imponer por infracciones a derechos de Propiedad Industrial seran de hasta
ciento cincuenta (150) UIT En [os casos en los cuales el provecho ilicito real
obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivaiente a setenta y cinco
(75) UIT, la multa podra ser del 20 % de las ventas o ingresos brutes percibidos
par la actividad infractora.

Para efectos de !a imposidon de !as sanciones, se debera tener en cuenta !os
criterios establecidos en el articulo 121 del citado Decreto Leglsiativo, los cuaies
se desarroilaran a continuacion:

a) El beneficio iiicito real o potencial de la comision de la infraccion;
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El cual estara dado por lo que se dejo de pagar par obtener la autorizacion
por parte del titular de la marca materia de la denuncia. A falta de dicha
informacion, esta Sala empieara como referenda el monto obtenido por el
infractor como resultado de su conducta.

b) La probabilidad de deteccion de ia infraccion

Para efectos de fijar la sancion, 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 la
probabilidad es bastante baja, ios infractores tienden a continuar con su
conducta, toda vez que consideran que diftciimente sera sancionados, por
io que en estos cases la sancion debe ser mas severa.

En este rubro se debe tener en cuenta el tipo de actividad desarrollada, la
promocion 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 e! mercado, entre otros.

c) La modalidad y el alcance del acto infractor

La ley preve diversos tipos o modalidades de conductas infractoras, las
cuales estan tipificadas en ei articuio 155 de la Decision AndEna 486.
Algunas estan vinculadas a actividades previas a la puesta a disposicion
del publico de los productos o servicios con la marca, tales como: !a venta
de etiquetas que incluyen la marca, suprimir la marca en un envase; otras
conductas estan reiacionadas 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 de! acto infractor,
es decir, el ambito geografico dentro del que tuvo aicance !a infraccion y ei
tipo de publico a! cual se dirigio. En efecto, no es posible sancionar de ia
misma forma a aquellas conductas que, par ejemplo, a) tuvieron un alcance
geografico reducido en comparacion a aqueilas que tuvieron alcance
nacional o b) estuvieron destinadas a un publico masivo o solo a un
segmento de! mercado, entre otras.
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d) Los efectos del acto infractor

Dependiendo del tipo de infracdon, 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 (perdidas economicas), sino tambien
ai publico consumidor, como seria el caso por ejemplo de las falsificaciones
de marcas quo distinguen productos fannaceuticos o alimenticios. En ese
contexto, la sancion debe ser proporcional a los efectos de la infraccion
cometida.

e) La duracion en el tiempo del acto infractor

El periodo durante el cual se realize !a infracdon tambien influye en la
sancion, toda vez que no seria justo sancionar por igual dos conductas que,
aun cuando tuviesen naturaieza similar, hubiesen tenido una duradon
distinta.

f) La reincidencia en la comision de un acto infractor

Para efectos de considerar que un infractor ha side reincidente se debera
verificar que !a conducta sancionada haya sido cometida con posterioridad
a la notificacion de la resolucion que determine la existencia de la infraccion
pnrrngema.

La reincidencia es considerada una circunstancia agravante, por lo que la
sancion aplicable no debera ser menor que la sancion precedente, segun
!o dispuesto en ei articulo 120 del Decreto Legis!ativo 1075.

g) La mala fe en la comision del acto infractor

En este rubro, se debe evaluar si, de acuerdo a lo que establece la
legisiacion marcaria, han ocurrido hechos que demuestren o evidencien
que la denunciada actuo de mala fe al cometer el acto infractor.

Adicionalmente, a lo indicado, la Sala considera que tambien podran tenerse en
consideracion los siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumpiir la
sancion, la conducta procedimenta] y el principio de razonabilidacf, aplicabie este
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ultimo en virtud de to dispuesto en el articulo 248 del Texto Onico Ordenado de
la Ley ? 27444, Ley del Procedimiento Administrative General (Decreto
Supreme ? 004-2019-JUS).

En efecto, las sanciones de tipo administrativo tienen como principal objetivo
disuadir o desincentivar ia reaiizacion de infracdones por parte de !os
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 solo sobre las
personas naturaies o empresas infractoras sino sobre el resto de agentes
economicos del mercado. De no existir un objetivo disuasivo el actuar
contraviniendo la Ley resuitaria mas rentable que cumpiir las normas o asumir la
sancion.

A la Autoridad Ie corresponde no solo tutelar los derechos de propiedad industrial
sino tambien difundir ia importancia y el respeto de los mismos para el progreso
economico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposicion de la sancion se
busca directa e indirectamente cumpllr con estos objetivos.

6.2 Determinacion del monto de ia muita

A efectos de determinar el monto de la multa que corresponde imponer a la
denunciada, se tendran en cuenta los criterios desarroilados en el numeral
anterior, ios misrnos que seran aplicados ai presente case:

® El beneficio ilfcito real o Dotencial de la comlsion de la infraccion

Previamente, corresponde senaiar que, si bien la Comision de Signos Distintivos
a fin de determinar el beneficio ilicito considero el vaior 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 Saia conviene en precisar que no corresponde emplear el precio de
mercado para calcuiar el provecho ilicito en este tipo de infracciones, puesto que
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lo que se esta sancionando no es la distribucion de los productos infractores, sino
unlcamente su importacion, derecho que es distinto e independiente.

Del detalie correspondiente a la DAM 118-2019-10-099076-0018, y que en la
inspeccion reaiizada se verifico la 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 e! valor FOB de los bienes incautados, asciende
a la suma de USD 2 595.

For lo tanto, este valor se tomara como referenda del beneficio ilicito en el
presents caso (e! cua! equivale a 1,99 UIT19).

® La probabilidad de deteccion de la infraccion

Debido a que el acto infractor se consumo con la importacion de productos
identificados con signos semejantes a sus marcas registradas, la probabiiidad de
deteccion de la infracclon es baja, toda vez que dependio de la intervencion 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

^Se-ries^

1
2
5

:^?!;^; ^ :'::.:^ :::;;v;,;r;;;;.:; .:;Descripci6n:':^^:^^^;;; r^^.^i:^..

FILTROSDEAIRE
FILTROSDEAIRE
FILTROSDEAIRE

^nidiades^

1 000
1 000
500

;Valo>iyB5B
^:FUS?^

1 080
1 010
505

i9Teniendoen cuenta ef tipo de cambio en la fecha de numeradon de la DAM 118-2019-10-099076-00(8
demarzode2019):
Tipo de cambio: US$ 1.00 = S/. 3,31.
Valor de la UIT Ano 2020 = 4 300.
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La modalidad del acto infractor se ha realizado a traves de la importacion de
productos [2 500 filtros de a/re], siendo que dicha conducta se encuentra
tipificada en el articulo 155 inciso d) de la Decision 486.

En cuanto al ambito territorial, se advierte que los productos en mencion no han
tenido alcance nacional ni locai, debido a que fueron comisados.

• Los efectos del acto infractor

Los efectos del acto infractor podrian haber perjudicado no soio a la denunciante,
sino tambien al publico consumidor, ya que exists el riesgo que estos ultimos
habrlan adquirido por error taies productos en la creencia de que pertenecian al
mismo origen empresariai de la denunciante.

Cabe senalar que la cantidad importada por ta denunciada (2 500 filtros de aire)
resulta una suma considerable; en tal sentido se habria generado un impacto
negativo en ei mercado en case que se hubiese dado su comercializacion, toda
vez que ello hubiera implicado que el consumidor adquiriese los productos
infractores en lugar de los originafes licenciados por la denunciante, generando
un grave perjuicio economico en la actividad comercial del denunciante.

c La duracion en el tiempo de! acto infractor

Teniendo en consideracion la naturaleza de ia infraccion materia de denuncia
(importacion), esta se agota en el momento en que la mercaderia ingresa al
temtorio nacional.

® La reincidencia en la comision de un acto infractor

Se ha verificado que en el presente case no se cumplen los requisitos
establecidos en el articulo 248.320 literal e) del Texto Unico Ordenado de ia Ley

20 Texto Onico Ordenado de la Ley ? 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto
Suoremo N" 004~2019'JUS)

Articulo 248.- Principios de !a potestad sancionadora administrafiva
La potestad sancionadora de todas las entidades esta regida adicionalmente por ios siguientes prindpios
especiates:
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? 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo ?
004-2019-JUS), a fin de que la denunciada sea considerada reincidente.

® La mala fe en la comision de! acto infractor

De la revision del expediente, se advierte que los slgnos objeto de
cuestionamiento reproduce de manera semejante a las marcas registradas a
favor de la denundante, lo cual demuestra que ha quedada desvirtuada la
presuncion de buena fe de la denunciada, Retail Trade Peru E.I.R.L.

Por lo expuesto, si bien corresponderia imponer una sancion mayor a la impuesta
por la Primera Instancia, cabe precisar que la prohibicion del prindpio de no
refonnatio inpeius recogida en el articuto 136-B del Decreto Legislative N0107521,
impide empeorar o desmejorar !a situacion juridica de la recurrente a
consecuencia de su recurso -temendo en cuenta que la denunciante no ha
apelado la sancion impuesta en Primera Instanda-, por lo que cuando ei infractor
sancionado recurra o impugne la resolucion adoptada, la resolucion de ios
recursos que interponga no podra determinar la imposicion de sanciones mas
graves para e! sancionado.

(...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comision de ia conducfa sandonable no resulte mas
ventajosa para el infractor que cumplir ias normas infringidas o asumir la sandon. Sin embargo, las sandones
a ser apiicadas deben ser propordonales al incumplimiento calificado como infraccion, observando los
siguientes criterios que se senalan a efectos de su graduacion:
a) El benefido iKdto resultante por la comision de la infraccion;
b) La probabilidad de deteccion de la infraccion;
c) La gravedad del dano al interes pubiico y/o bien juridico protegido;
d) El perjuido economico causado;
e) La reincidencia, por la comision de la misma infraccion dentro de! plazo de un (1) ano desde que
quedo finne la resolucion que sanciono la primera infraccion.
f) Las circunstancias de la comision de ia infraccion; y
g) La existenda o no de intendonaiidacf en ia conducta de! infractor.

21 Articulo 136-B." ProhEbicion de reforma en oeor

La resoiudon de la segunda instanda administrafiva no puede imponer sanciones o medidas definitivas
mas graves para el infractor que ias estabiecidas por la primera instancia administrativa, salvo que la parte
denunciante tambi6n haya apelado o se haya adherido a la apelacion cuestionando tales materias
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En tal sentido, corresponde confirmar la multa de 7 UIT impuesta par la Comision
de Signos Distintivos a la denundada.

7. Medidas definitivas

De cohformidad con el artlculo 122 del Decreto Legislativo 1075, sin perjuicio de
la sancion que se imponga por la comision de un acto infractor, la autoridad
nacional competente podra dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas:
a) ei cese de los actos que constituyen !a infraccion;
b) el retire de ios circuitos comercia!es de los productos resuitantes de la

infraccion, incluyendo ios 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 prohibicion de la importacion o de la exportacion de los productos,
materiales o medios referidos en ei literal b);

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

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

f) el cierre temporal o definitive) de! establecimiento del denunciado;
g) la publicacion de ia resolucion que pone fin al procedimiento y su notificacion

a las personas interesadas, a costa del infractor

Prohibicion de uso

Teniendo en cuenta la infraccion en la que incurre la denunciada, corresponde
prohibirle ei uso de ios signos infractores, con relacion a filtros de aire.

Comjso Definitive

En la medida que se ha determinado la existencia de una infraccion par pari:e de
la denunciada, la Sala manifiesta que el comiso de los productos, deviene en
una medida definitiva.
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8. Costas v Costps de! procedimiento

El articulo 126 del Decreto Legislative 1075, modificado por el articulo 2 del
Decreto Legislativo ? 1309, establece que, a soiicitud de parte, la autoridad
naciona! 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.

Cabe precisar que los costos del proceso estan constituidos por !os honorarios del
abogado de alguna de las partes de! procedimiento, mientras que las costas estan
constituidas por las tasas y los demas gastos realizados en el marco de la
tramitacion del procedimiento.

Al haberse demostrado que Retai! Trade Peru E.LR.L ha infringido los derechos
de Propiedad Industrial de Hyundai Motor Company y ser esta ultima parte
vencedora en la denuncia formulada contra ia referida empresa, corresponde a
la denundada asumir el page de costas y costos en los que hubiere incumdo la
denunciante.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero. - Dedarar INFUNDADO e! recurso de apelacion Enterpuesto por Retail
Trade Peru E.I.R.L

Seaundo.- CONFIRMAR la Resolucion ? 2761-2019/CSD-INDECOPI de fecha
19 dejunio de 2019, en [os extremes que:

Declare FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de Propiedad
Industrial interpuesta par Hyundai Motor Company contra Retail Trade Peru
E.I.R.L, con relacion a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal
d) del articulo 155 de la Decision 486.
Impuso una sancion de muita a la denunciada, cuyo monto quedo estabiecido
en 7 UIT.
PROHIB16 a Retail Trade Peru E.I.R.L. el uso de los signos infractores, para
filtros de aire.
D1SPUSO que Retai! Trade Peru E.I.R.L. asuma el page de !as costas y
costos incumdos por Hyundai Motor Company.
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Dispuso el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados con motivo del
presente procedimiento.

Tercera- DEJAR FIRME ia Resolucion N0 2761-2019/CSD-INDECOPi de fecha
19 de junio de 2019, en el extreme que declare INFUNDADA ia denuncia par
infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta por Hyundai Motor
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Lima, catorce de enero de dos mil diecinueve 

 

 VISTO: el recurso de nulidad 

interpuesto por la parte civil, PROCURADORA PÚBLICA DEL FONDO NACIONAL DE 

DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES, contra 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 páginas mil ciento dieciocho–, que absolvió de la acusación fiscal al 

encausado ROMÁN FRANCISCO GRANDA LOZA, como autor de los delitos contra 

la administración pública, en la modalidad de peculado y, contra la fe 

pública, en las modalidades de falsificación de documentos privados y 

falsedad ideológica, en agravio del Estado. 

De conformidad en parte con el dictamen de la señora fiscal suprema en lo 

penal. 

Intervino como ponente la señora jueza suprema PACHECO HUANCAS. 

 

CONSIDERANDO 

IMPUTACIÓN FISCAL 

1.  Se le atribuyó al encausado Román Francisco Granda Loza, que en su 

condición de técnico de cobranza de la Gerencia de Créditos 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 institución, mediante Resoluciones 

Administrativas N.° 244-FONDEPES/GG y 275-2004-FONDEPES/ GG, –para 

PRINCIPIO ACUSATORIO Y PRESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN PENAL 
Sumilla. En el delito de peculado, si la Fiscalía 
Suprema en lo Penal estima justa una absolución, no 
es posible que el órgano jurisdiccional decida lo 
contrario, puesto que es el Ministerio Público, a quien 
le corresponde la exclusividad de la persecución 
penal, como titular de la acción penal, además que 
el recurso de nulidad de la parte civil, no fue de 
recibo por la señora fiscal suprema. Y, respecto a los 
delitos de falsificación de documento privado y 
falsedad ideológica, la acción penal ha prescrito, al 
haber transcurrido en exceso el plazo ordinario y 
extraordinario de prescripción. 
 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:ALMONACID DE LA
CRUZ Daniel Antonio FAU 20159981216 soft
Fecha: 05/07/2019 09:45:07,Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA /
LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
CONTENIDO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE
SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas
SINOE
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realizar cobros de los créditos otorgados a diferentes adjudicatarios del fondo–, y 

habérsele asignado la suma de mil ciento cuarenta y nueve soles, por 

concepto de viáticos, se habría apropiado de la suma de ciento veintitrés 

soles, conforme al documento de páginas veintiséis, denominado “Daño 

Económico efectuado al FONDEPES por el Rindente: Román Granda Loza”. 

 

También, se le atribuyó el delito de falsificación de documentos privados, 

por haber realizado la rendición de cuenta, en la que anexó 

documentación falsa, que fue observada por la Gerencia General, que 

dispuso la constatación in situ (en el lugar), y verificó que las boletas de 

pago –presentada por el encausado– difería de los montos, destinatario y 

consumo, con las boletas originales mostradas por los propietarios de los 

establecimientos comerciales. Ello aparece del Dictamen Pericial                

N.° 1366/2006, que concluyó que las boletas presentadas, no provienen de 

la matriz de la que se obtuvo la muestra para cotejo. 

 

Y, finalmente, se le atribuyó el delito de falsedad ideológica, al haber 

insertado en documento público (declaraciones juradas de rendición de 

cuentas de páginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta y 

cuatro), declaraciones falsas con relación a los montos de los gastos por 

viáticos de comisión de servicio, presuntamente efectuados, los cuales 

debían probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la 

declaración fuera conforme a la verdad. 

 

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR 

2. El Tribunal Superior absolvió al nombrado imputado de la acusación fiscal,  

sobre la base de los argumentos siguientes: 

2.1. En el delito de peculado. El encausado, en cumplimiento de sus 

funciones, realizó labores ordinarias como técnico de cobranzas del 

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, al ser comisionado fuera de 

Lima, se le entregó la suma de mil ciento cuarenta y nueve soles, por 

concepto de viáticos. 
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2.2. Sin embargo, en el desarrollo del proceso, no se ha podido establecer 

que 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 –realizado luego del Informe N.° 001-2004-

FONDEPES/O.A/U.CONT/LRC de veintiséis de agosto de dos mil cuatro, respecto a la 

rendición de cuenta que debió hacer el encausado–. 

 
2.3. También, se valoró que dicho funcionario público, por prolongado 

tiempo ejerció dicha función, sin investigación administrativa, ni penal, y 

que fue cesado por estos hechos. 

 
2.4. El encausado, en el plenario, señaló que realizó diversas comisiones de 

servicios, por lo que se le otorgó viáticos (por gastos de alimentación, 

transporte, hospedaje, etc.), y rindió cuentas al retorno, sin 

inconveniente alguno, excepto el que es materia del presente proceso, 

y en su caso, debió procederse conforme a la Directiva                           

N.° 1-2003/FONDEPES/GG, en cuyo punto ocho punto dos, señala que la 

Unidad Contable, solo acepta comprobantes de pago válidos, caso 

contrario se procederá al descuento. 

 
       Así como sucedió, conforme a la resolución de la Oficina de 

Administración N.° 015-2004-FODEPES/OA, del diecinueve de noviembre 

de dos mil cuatro, que incluyó en la liquidación de beneficios sociales 

del procesado, el importe del daño económico de ciento veintitrés soles 

–determinado por la Unidad de Contabilidad, según Memorándum N.° 76-2004-OA-

UCONT, del diecisiete de noviembre– y al detalle de la Liquidación de CTS, 

para depósitos o pago directo del encausado, de páginas setecientos 

setenta y ocho. 

 

2.5. En relación, al delito de falsificación de documento privado, se le 

atribuyó haber falsificado boletas de venta en sus montos, fechas y 

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, concluyó que dicho comprobante de pago, no 
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proviene de la misma matriz, es de relevar que este se realizó de 

manera errónea, pues se realizó sobre las escrituras de la esposa del 

propietario, más no sobre la letra del encausado, y en cuanto a las 

demás 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 ideológica, deviene en atípico, por 

cuanto, lo que se le cuestiona al encausado es haber presentado las 

declaraciones de rendición por comisión de servicio, y declaraciones 

juradas insertas –páginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta y cuatro–, 

documentos públicos, que al ser firmados por el procesado (en su 

condición de servidor público) e ingresados a la administración pública, 

ocasionaron un perjuicio al Estado; sin embargo, el encausado no 

realizó la conducta típica del artículo cuatrocientos veintiocho del 

Código Penal, esto es, de insertar o hacer insertar declaraciones falsas 

en instrumento público, pues lo cuestionado en el presente caso, son las 

boletas de consumo por viáticos. 

 

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS 

3.  La parte civil, procurador público del Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero-FONDEPES, interpuso recurso de nulidad de página mil ciento 

treinta y ocho a mil ciento cuarenta y tres. Alegó los motivos siguientes: 

3.1. Infracción a la motivación de las resoluciones judiciales y valoración 

probatoria. No se valoraron las declaraciones de los testigos Miguel 

Ángel Junco Vásquez, quien constató que las boletas presentadas por 

el encausado, no coincidían con las de los locales donde realizó sus 

gastos, lo que corroboró Betsabé Estela Borda Barreda, jefa de la 

Unidad de Contabilidad de FONDEPES.  

3.2. Tampoco, se valoraron las declaraciones de los testigos Luis Santiago 

Hernández, quien informó sobre los constantes viajes del encausado y 

de Mariela Milagros Zamalloa Vega, asistente contable quien fiscalizaba 
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las rendiciones de cuenta de viáticos de los comisionistas en la empresa 

FONDEPES. 

3.3. Y no se valoró el Dictamen Pericial N.° 01-2006-DIRCOCOR-PNP-DIVAMP-

DICF, que concluyó, que se apropió ilícitamente de ciento ocho soles 

de la empresa FONDEPES, y el Dictamen Pericial Grafotecnia N.° 1366-

2006, que concluyó: 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 trece 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 puño gráfico. 

 

CALIFICACIÓN DEL DELITO MATERIA DE ABSOLUCIÓN 

4.  El delito de peculado, tipificado en el primer párrafo, del artículo 

trescientos ochenta y siete, del Código Penal, modificado por el artículo 

uno de la Ley número veintiséis mil ciento noventa y ocho, del trece de junio 

de mil novecientos noventa y tres, sanciona al agente: “[…] funcionario o 

servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o 

efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su 

cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho 

años”. 

 

5. Este Supremo Tribunal, en el Recurso de nulidad número ochocientos 

cuarenta-dos mil nueve-Huánuco, del seis de julio de dos mil diez, en el 

fundamento tercero, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema, ha señalado: “[…] se configura con el apoderamiento para sí o para tercero 

de caudales o efectos del Estado, a los que el agente del delito accede por razón de su 

cargo […]”, en concordancia con la doctrina legal en cuanto a la definición y 

estructura típica del delito, que se encuentra descrita en los fundamentos 

seis y siete del Acuerdo Plenario número cero cuatro-dos mil cinco/CJ-

ciento dieciséis, del treinta de setiembre de dos mil cinco. 
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6. El citado acuerdo plenario, precisa que el “[…] bien jurídico protegido se 

desdobla en dos objetos específicos merecedores de protección legal: a) garantizar el 

principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la Administración Pública; y b) 

evitar el abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público que 

quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad”. 

 
7. El delito de contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de 

documento privado, tipificado en el primer párrafo, del artículo 

cuatrocientos veintisiete, del Código 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 obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el 

documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de 

libertad  […] no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos 

sesenta y cinco días-multa, si se trata de un documento privado”. 

 
8. Y el delito de falsedad ideológica, prescrito en el primer párrafo, del 

artículo cuatrocientos veintiocho, del Código Penal, sanciona al agente 

que:  

[…] inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes 

a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si 

la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar 

algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años 

y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. El que hace uso del 

documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar 

algún perjuicio, será 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 

impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo 

Tribunal; en cuya virtud, se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a 

las cuestiones promovidas en el recurso aludido las que configuran, en 

estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada. 

 

10. En el presente caso, la procuradora pública impugnó la sentencia de 

primer grado en todos los extremos de la sentencia absolutoria. Por su parte, 

el señor fiscal adjunto superior no interpuso recurso de nulidad. La opinión 



 

  

 

                                                                                                                                           

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL TRANSITORIA 
  RECURSO DE NULIDAD N.° 288-2017 
  LIMA 

de la señora fiscal suprema es no haber nulidad en la sentencia que 

absolvió al encausado Román Francisco Granda Loza, de la acusación 

fiscal como autor de los delitos de peculado, falsificación de documentos y 

falsedad ideológica, en agravio del Estado; es decir, mostró su conformidad 

con la sentencia emitida por el Tribunal de Mérito. 

 

11. Este Supremo Tribunal, ha establecido que la atribución del Ministerio 

Público, está reconocida en el numeral cinco, del artículo ciento cincuenta 

y nueve, de la Constitución Política del Perú, que es ejercitar la acción 

penal pública y de acusar, de modo tal que la ausencia de acusación 

impide cualquier emisión de sentencia condenatoria.  

 
12. En relación al delito de peculado, en concordancia con el principio 

acusatorio, corresponde reconocer los fundamentos de la decisión de la 

señora fiscal suprema, en tanto que el Ministerio Público a nivel institucional, 

se rige por el principio de unidad de función y dependencia jerárquica, de 

tal forma que en estos casos prevalece la opinión del superior jerárquico, 

salvo algún supuesto excepcional que pueda relativizar este principio, 

como así lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema y del 

Tribunal Constitucional. 

 

13. La posición jurídica de la señora fiscal suprema, en su dictamen –página 

treinta y uno a treinta y ocho del cuadernillo supremo formado por este 

Supremo Tribunal–, respecto al delito de peculado, se sustenta en resumen, 

en lo siguiente: 

13.1. Sostuvo que existió infracción al principio constitucional de motivación 

de las resoluciones judiciales, prescrito en el numeral cinco, del artículo 

ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado, por no 

haberse valorado los siguientes medios probatorios:  

13.1.1. Las declaraciones de los testigos Miguel Ángel Junco Vásquez, a 

nivel sumarial y plenario –páginas quinientos setenta y siete y mil sesenta y siete–, 

quien verificó que las boletas presentadas por el encausado, en los 

lugares donde había realizado sus gastos, no coincidían con las que 
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presentó el encausado. Ello, se corrobora con la declaración de la 

testigo Betsabé Estela Borda Barreda, Jefa de la Unidad de 

Contabilidad de FONDEPES –páginas quinientos ochenta–. 

13.1.2. Asimismo, la declaración de los testigos Luis Santiago Hernández,  

quien informó sobre los constantes viajes del encausado, y de Mariela 

Milagros Zamalloa Vega, asistente contable, encargada de fiscalizar las 

rendiciones de cuenta de viáticos de los comisionistas en la empresa 

FONDEPES.  

13.1.3. El Dictamen Pericial N.° 01-2006-DIRCOCOR-PNP.DIVAMP-DICF, 

que concluyó, que el imputado se apropió ilícitamente de ciento ocho 

soles de la empresa FONDEPES.  

 
13.2.   Sin embargo, pese a la falta de valoración 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 más de catorce años desde la fecha 

de los hechos objeto de incriminación (mayo de dos mil cuatro).  

13.3.   Por ello, en el delito de peculado, se tuvo en cuenta el principio de 

mínima intervención o derecho penal de intervención mínima, por el 

monto exiguo de ciento ocho soles, determinado en el dictamen 

pericial; es decir, no se advierte lesión ostensible al patrimonio del 

Estado.  

 

14. Bajo esa línea de razonamiento, este Supremo Tribunal, coincide con la 

opinión de la Fiscalía 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 páginas cuatrocientos 

siete–, del cinco de enero de dos mil seis, en el punto D, del acápite “IV. 

Análisis Pericial”, concluyó que el monto presuntamente apropiado, es de 

ciento ocho soles; sin embargo, este –monto– no coincide con el documento 

denominado “Daño económico efectuado al FONDEPES por el rindente 

Román Esteban Loza, por la suma de ciento veintitrés soles.  
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Este monto –ciento veintitrés soles–, fue descontado en la liquidación de 

beneficios sociales del encausado Román Francisco Granda Loza, 

conforme aparece de la Resolución de la Oficina de Administración N.° 015-

2004-FONDEPES/PA del diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, y Anexo 

Liquidación CTS para depósito o pago directo –páginas 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 señalados. 

 

16.  Por otro lado, respecto al delito de falsificación de documentos 

privados, se atribuye al encausado Román Francisco Granda Loza, haber 

falsificado las boletas que sustentaron los gastos de viáticos, y conforme al 

detalle de las boletas de venta, descritas en el Dictamen Pericial N.° 01-

2006-DIRCOCOR-PNP/DIVAMP-DICF –página cuatrocientos siete a cuatrocientos 

dieciséis–, son las siguientes: 

Restaurant Pollería 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 a la 
fecha de emisión) 

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 
treinta soles. 
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Cevichería 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 adulteración de los 

comprobantes de pago cuestionados, lo cierto y concreto, es que existen 

elementos de juicio que hacen inferir que el encausado, tenía pleno 

conocimiento de su procedencia ilícita; no obstante a ello, la “usó” para 

sustentar sus gastos de viáticos. Por ello, su conducta se adecúa al último 

párrafo, del artículo cuatrocientos veintisiete, del Código Penal –uso de 

documento privado falso–. 

 

18.    Asimismo, se le atribuye el delito de falsedad ideológica por haber 

insertado en documento público (declaraciones juradas de rendición de 

cuentas de páginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta y 

cuatro), declaraciones falsas con relación a los montos de los gastos por 

viáticos de comisión de servicio, presuntamente efectuados, los cuales 

debían probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la 

declaración 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 garantías de la 

administración de justicia, contempladas en el numeral tres, del artículo 

ciento treinta y nueve, de nuestra Carta Política, es el debido proceso, que 

implica el respeto de los derechos y garantías mínimas con que debe contar 
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todo justiciable, para que una causa pueda tramitarse y resolverse en 

justicia.  

 

20. En ese sentido, los órganos 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 acción 

penal incoada, con el propósito de determinar si está habilitado para, en 

este caso, absolver o no los motivos expuestos en el recurso impugnatorio. 

 

21. Así, la prescripción de la acción penal, es una causa de extinción de la 

responsabilidad penal, fundada en que la acción del tiempo trascurrido 

extingue los efectos de la acción penal. 

 
22. El artículo ochenta del Código Penal señala que la acción penal 

prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el 

delito, a lo que debe sumarse el plazo extraordinario de prescripción, 

previsto en el artículo ochenta y tres, párrafo in fine, del Código Penal.  

 
23. Así, respecto a los delitos de falsificación de documentos privados y 

falsedad ideológica, previstos en los artículos cuatrocientos veintisiete y 

cuatrocientos veintiocho del Código Penal, sancionan con una pena 

privativa de libertad máxima de cuatro y seis años respectivamente. 

 
24. A ello, debe sumarse el plazo extraordinario de prescripción (dos y tres 

años respectivamente), hacen un total de seis y nueve años. Así, conforme 

a la data de las boletas descritas en el fundamento quince y de la presente 

Ejecutoria Suprema, y declaraciones juradas de rendición de cuentas de 

páginas 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 prescripción de la acción penal. 
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25. En consecuencia, corresponde declarar de oficio prescrita la acción 

penal, conforme a la facultad señalada en el artículo cinco del Código de 

Procedimientos Penales, por los delitos de falsificación de documentos 

privados, y falsedad ideológica respectivamente. 

 
DECISIÓN 

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 

páginas mil ciento dieciocho–, en el extremo que absolvió de la acusación 

fiscal al encausado Román Francisco Granda Loza, por el delito contra la 

administración pública, en la modalidad de peculado, en agravio del 

Estado.  

II.HABER NULIDAD en la citada sentencia, en el extremo que absolvió de la 

acusación fiscal, al citado encausado, por los delitos contra la fe pública, 

en la modalidad de falsificación de documento privado y falsedad 

ideológica, en agravio del Estado; y REFORMÁNDOLA: declararon de 

oficio PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL, a favor del encausado por los 

citados delitos y agraviado en mención.  

III.MANDARON la anulación de los antecedentes generados en contra del 

citado, como consecuencia del presente proceso, y su archivo definitivo; 

y, los devolvieron. 

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA 

BARRIOS ALVARADO 

QUINTANILLA CHACÓN 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS  

ieph/mrce   
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